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Voraussetzungen fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen
im gewerblichen Rechtsschutz*

von Dr. Eugen Brunner, Ziirich

1. Die Zulissigkeit der vorsorglichen Massnahme

1.1

Mit dem Begriff der vorsorglichen Massnahme wird in Lehre und Rechtsprechung
der einstweilige Rechtsschutz einer Partei bis zur definitiven Entscheidung iiber die
Klage umschrieben. Es sollen hierdurch die Nachteile abgewendet werden, die dem
Rechtsschutz Suchenden durch die Dauer des Prozessverfahrens entstehen. Gegen-
stand des einstweiligen Rechtsschutzes ist mithin der Rechtsanspruch der klagenden
Partei, der durch die Dauer des Prozesses gefihrdet ist. Dieser Schutz umfasst alle
schutzwiirdigen Interessen einer Prozesspartei, aber auch nur diese, die im Rahmen
der definitiven Rechtsverwirklichung zugelassen sind.

Nach ihrem Zweck werden die vorsorglichen Massnahmen eingeteilt in Siche-
rungsmassnahmen, Regelungsmassnahmen und Leistungsmassnahmen. Unter Si-
cherungsmassnahmen sind nach vorherrschender Auffassung Massnahmen zur
Sicherung des Urteilsvollzuges zu verstehen; dies sind in dem hier interessierenden
Bereich solche zur Beseitigung des widerrechtlichen Zustandes wie die Beschlag-
nahme vor. Werkzeugen, Einrichtungen oder Warenlagern. In diesem Sinne wurde
auch schon der Riickzug und die Riicknahme von Ware mit einer verletzenden
Marke bei Kdufern und Wiederverkdufern angeordnet, «soweit die Riickgabe frei-
willig erfolgt». Dazu geh6ren auch Massnahmen zur Aufrechterhaltung des tat-
sdchlichen (bestehenden) Zustandes. Die Sicherung von Schadenersatz und Ge-
winnherausgabeanspriichen fillt jedoch hier (anders bei der Beweissicherung) aus
den bekannten allgemeinen Griinden (Ordnung der Vollstreckung im SchKG usw.)
ausser Betracht. In die Leistungsmassnahmen kénnen Gebote wie z.B. zur Ande-
rung der Firma (dazu allerdings nachstehender Vorbehalt) oder Belieferung eines
Aussenseiters eingereiht werden. Vor allem gehoéren dazu die vorlidufigen Unter-
lassungsanspriiche, die im gewerblichen Rechtsschutz einen besonderen Stellenwert
haben. Diese Massnahmen dienen der vorldufigen Befriedigung materieller An-
spriiche. Uberholt ist die Auffassung (in ZR 31 Nr. 4), beim Schutz von Ausschliess-
lichkeitsrechten wie Patent-, Muster- und Modellrechten usw. gehe es um die Auf-
rechterhaltung des bestehenden Zustandes.

Leicht gekiirzte Fassung eines Referats, das der Verfasser am 1. Dezember 1987 an einer Veran-
staltung des Instituts fiir gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) in Ziirich gehalten hat.
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Unter dem neuen UWG, das vermutlich nichstes Jahr in Kraft treten wird,
kann sich im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Leistungsschutz, je nachdem
wie dieser interpretiert wird, die Frage nach zeitlich begrenzten Unterlassungs-
anspriichen stellen. Gegen die vorsorgliche Sicherung solcher Ansriiche und ihre
allfallige zeitliche Limitierung bestiinden keine Bedenken; das Problem in solchen
Fallen besteht weit mehr in der rechtzeitigen Anordnung der Massnahme, bevor sie
iiberholt ist. (In der Praxis wurde diese Frage im Zusammenhang mit der Verwer-
tung von Geschéftsunterlagen, die sich ein Konkurrent auf unlauterem Wege be-
schafft hatte, schon aufgeworfen, aber nicht entschieden).

1.2.

Ausgeschlossen sind nach allgemeiner Regel vorsorgliche Massnahmen, die eine
definitive Beurteilung zum Gegenstand haben. Dies wire in dem hier in Frage
stehenden Bereich etwa die «vorsorgliche» Richtigstellung einer herabsetzenden
Ausserung iiber einen Konkurrenten (Art. 2 Abs. 1 lit. ¢ UWG), eine solche Richtig-
stellung vor Abkldrung des Wahrheitsgehaltes wire zumindest untunlich; denkbar
ist jedoch die Gegendarstellung. Die Praxis verweigert auch eine vorsorgliche Mass-
nahme dahingehend, es sei der zustindigen Behorde die Herkunft der «in seinem
Besitz befindlichen widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben» (Art. 66
lit. b PatG, dhnlich Art. 24 lit. e MschG, Art. 24 Ziff. 4 MMGQ); die Erfiillung dieses
Anspruches setzt eine definitive Entscheidung iiber die Widerrechtlichkeit der
Handlungsweise voraus. Aus den gleichen Uberlegungen wurde auch schon die
Beschlagnahme von Geschiftspapieren zur Preisgabe des Namens des Lieferanten
abgelehnt. Denkbar wire eine vorsorgliche Sicherung dieser Anspriiche durch einst-
weilige Bekanntgabe an das Gericht, wenn Gefahr bestehen sollte, dass dahin-
gehende Anspriiche spéiter nicht mehr erfiillt werden konnten; die Erfiillung dieses
Anspruches durch Weiterleitung an den Schutzrechtsinhaber setzt hingegen eine
definitive Entscheidung iiber die Widerrechtlichkeit der vorgeworfenen Handlung
voraus. Bei Vorliegen der hiefiir erforderlichen Voraussetzungen kann der An-
spruch allerdings im Befehlsverfahren (schnelle Handhabung klaren Rechtes) durch-
gesetzt werden.

Ahnlich liegen die Verhéltnisse bei einer im Handelsregister eingetragenen Firma,
die mit einer ilteren Firma (oder einem Handelsnamen einer auslindischen Han-
delsgesellschaft usw.) kollidiert. Da ein Unternehmen, das tétig ist, einen Namen
haben muss, hitte ein vorsorgliches Verbot, die Firma weiter zu gebrauchen, not-
wendigerweise zur Folge, dass die betroffene Firma einstweilen einen neuen Namen
annehmen miisste; dies wire aber praktisch mit so schweren Nachteilen verbunden,
dass diese Moglichkeit ausser Betracht fillt. Damit ist aber, sofern es sich nicht um
ein Verbot gegen eine erst beabsichtigte Firma handeln sollte, ein vorsorgliches
Massnahmeverbot dahingehend, die bisherige Firma einstweilen nicht zu gebrau-
chen, zumindest sehr fragwiirdig. Vorbehalten ist auch hier die schnelle Hand-
habung klaren Rechtes.

In manchen Entscheiden und in der Literatur ist auch die Rede davon, dass vor-
sorgliche Massnahmen nicht zuldssig sind, wenn durch sie eine irreversible Rechts-
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lage geschaffen wird. Es sind dies Fille, wo die vorsorgliche Massnahme zwar nicht
gerade eine definitive Beurteilung des Anspruches bedeutet, jedoch faktisch auf
einen dhnlichen Zustand hinauslduft. Die mir bekannten Fille sind freilich mit den
vorgenannten identisch.

1.3

Art. 9 Ziff. 1 des geltenden UWG, Art. 77 Abs. 1 PatG und Art. 28c Abs. 2
Ziff. 2 ZGB nennen vorsorgliche Massnahmen auch zur Beweissicherung. Gemass
ziircherischem Prozessrecht (§ 231 ZPO) sind Vorkehren zur Sicherstellung ge-
fahrdeter Beweise keine vorsorgliche Massnahmen, und es finden darauf die §§ 110
und 233 Ziff. 3 ZPO keine Anwendung; vielmehr unterliegt die Beweissicherung
des kantonalen Rechtes eigenen Regeln. Dogmatisch ist dies richtig. Nach Vogel,
Grundriss, S. 254, unterscheiden sich Beweissicherungsmassnahmen von vorsorg-
lichen Massnahmen insofern, als nur der drohende Verlust von Beweismitteln zu
Frage steht. Mit Riicksicht auf die bundesrechtliche Ordnung sind jedoch auch
diese «vorsorglichen» Massnahmen mit in Betracht zu ziehen. Die bundesrechtliche
Beweissicherung ist insofern ein dusserst wirksames Mittel, als sie gemiss Art. 77
Abs. 1 PatG ausdriicklich die Beschreibung patentverletzender Gegenstinde (saisie
déscriptive, zum Beispiel durch Sachverstindige) kennt. Dahin gehort auch die in
Art. 77 Abs. 1 PatG genannte Beschlagnahme (saisie réelle), wobei unter diesem
Titel im Unterschied zur Beschlagnahme zwecks Beseitigung des widerrechtlichen
Zustandes wohl nur die Beschlagnahme einzelner Gegenstidnde oder die Entnahme
von Probemustern in Betracht kommt. Zuldssig ist auch die Beschlagnahme von
Zeichnungen und ebenso von kaufméannischen Buchungsunterlagen zur Feststel-
lung des Umfanges von Patentverletzungen. Zum gleichen Zwecke wird hin und
wieder die Inventaraufnahme z.B. von mit einer widerrechtlich gekennzeichneten
Marke versehenen Ware angeordnet, zumal wenn dadurch die Beschlagnahme ver-
mieden werden kann. Diese Beweismittel miissen selbstverstdndlich dann auch im
ordentlichen Prozess zugelassen werden.

Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang geht indessen dahin, ob diese
Mittel nur zur Beweissicherung im herkdmmlichen Sinne eingesetzt werden diirfen,
oder ob sie auch zu Informationszwecken einer Prozesspartei, zur Sammlung des
Prozessstoffes, zuldssig sind. Das faktische Interesse zum Beispiel des Patentinha-
bers daran kann nicht in Abrede gestellt werden, da ein Besichtigungsrecht des An-
tragstellers die Entscheidung dariiber, ob etwa ein Verletzungsprozess mit Erfolg
einzuleiten sei und mit welchem Antrag, erleichtert, ein solches Informationsrecht
somit der Vorbereitung des Hauptprozesses dienen wiirde. Indessen wiirde damit
der Rahmen der Beweissicherung nach unserer Rechtsauffassung gesprengt. Es gibt
zwar einige Entscheide kantonaler Gerichte, die in Richtung einer solchen Infor-
mationspflicht gehen. So wurde z.B. die Beweissicherung durch Inventaraufnahme
zum Zwecke bejaht, demjenigen, der Schutz beansprucht, die Sicherung des Be-
weises fiir einen Sachverhalt zu erméglichen, damit er in Stand gesetzt werde, die
Klage zum Schutz seiner behaupteten Rechte einzuleiten. Oder es wurde schon ge-
sagt, die Beweisaufnahme durch einen Sachverstdndigen zur Priifung der Tatigkeit
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eines Unternehmens beziiglich der Fabrikation eines bestimmten Erzeugnisses sei
zu bejahen. Selbstverstindlich kann eine Partet im Prozess eine entsprechende Be-
hauptung aufstellen und Beweis dafiir anbieten. Vorprozessuale vorsorgliche Be-
weisaufnahmen einzig zu dem genannten Zwecke, also ohne Vorliegen einer Beweis-
gefihrdung, sind jedoch abzulehnen. Die hier in Betracht fallenden Bundesgesetze
kennen keine materiellen Anspriiche auf Feststellung des Tatbestandes, insbeson-
dere keine Hilfsanspriiche auf Auskunftserteilung oder Abrechnung durch den Ver-
letzungsbeklagten (iber den Umfang der vom Klager behaupteten Patentverletzung.
Nebenbei bemerkt lasst auch das kantonale (ziircherische) Privatrecht (§§ 230/231
Einfiihrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch) keinen Raum fiir solche Anspriiche. Mit-
unter wird eine solche Auskunftspflicht aus Art. 2 ZGB abgeleitet, wenn eine erste
Verletzung feststeht. Nach der herrschenden Rechtsprechung ist ein solcher An-
spruch nicht selbstiandig, sondern nur nach festgestellter Verletzung im Zusammen-
hang mit dem Schadenersatz- oder Gewinnherausgabeanspruch durchsetzbar. Die
Zircher Praxis bejaht iibrigens einen gleichen prozessualen Anspruch, der zumeist
mit dem Beweismittel der Buchexpertise verbunden ist, im Rahmen des Beweisver-
fahrens. Die Ziircher Prozessordnung erlaubt dem Kléger in solchen Féllen auch,
das Klagebegehren erst nach Durchfiithrung des Beweisverfahrens zu beziffern.
Offen ist dabei die Frage, ob vom Kliger erst in diesem Zeitpunkt eine Entschei-
dung dariiber verlangt werden kann, ob er Schadenersatz oder Gewinnherausgabe
fordere; sollte ein derartiges alternatives Klagerecht verneint werden, so bliebe dem
Kldger noch die Moglichkeit der Klagednderung nach Durchfiihrung des Beweisver-
fahrens offen.

2. Die gesetzlichen Grundlagen der Anspruchsvorausseizungen

2.1

Es besteht eine ganze Palette von Vorschriften iiber vorsorgliche Massnahmen.
Solche Vorschriften finden sich im Patentgesetz (Art. 77 ff. PatG), im Marken-
schutzgesetz (Art. 31 MschG), im Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster
und Modelle (Art. 28 MMG), im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an
Werken der Literatur und Kunst (Art. 52 ff. URG), im Bundesgesetz tiber den un-
lauteren Wettbewerb (Art. 9 ff. UWG), in Art. 28c ZGB. Das Kartellgesetz (Art. 13
KG) wiederum verweist auf Art. 28¢ ZGB, ebenso das revidierte UWG, das vor-
aussichtlich 1988 in Kraft treten wird. Keine Regeln itber den einstweiligen Rechts-
schutz finden sich hingegen im 31. Titel des Obligationenrechtes betreffend die
Firma. Demgegeniiber kennen wiederum die meisten kantonalen Prozessordnun-
gen Vorschriften iiber vorsorgliche Massnahmen im Sinne des erwihnten einst-
weiligen Rechtsschutzes (Ziirich § 222 Ziff. 3 ZPO und 110 ZPO). Es fragt sich bei
dieser Sachlage, nach welchen Vorschriften die Voraussetzungen der vorsorglichen
Massnahmen zu beurteilen sind und ob sich iiberhaupt einheitliche Regeln auf-
stellen lassen.
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2.2.

Gemaiss einem dlteren Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 63 11 399) kommt im
Bereich des Firmenrechtes ausschliesslich kantonales Prozessrecht zur Anwendung.
Offen ist die Frage, ob sich der Firmeninhaber (dhnlich der Trager eines auslan-
dischen Handelsnamens) mit Riicksicht auf die namensrechtliche Natur der Firma
nunmehr auf den einstweiligen Rechtsschutz des Art. 28c ZGB berufen konne. Je-
denfalls gilt nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtes die allgemeine
Regel, dass der einstweilige Rechtsschutz soweit eine Frage des Bundesrechtes ist,
als darin subjektive Rechte zu- und aberkannt werden, und dass dem kantonalen
Prozessrecht lediglich noch die Aufrechterhaltung des tatsachlichen (bestehenden)
Zustandes vorbehalten ist (BGE 103 II 5, 104 II 279). Demzufolge ist die Grund-
lage fiir einstweilge Unterlassungsanspriiche zum Schutze einer Firma wegen Ver-
wechslungsgefahr, soweit Massnahmen in dieser Hinsicht {iberhaupt zulassig sind
(vgl. vorstehend unter Ziffer 1.2), im Bundesrecht, d.h. wohl die Analogie zu den
vorhandenen bundesrechtlichen Vorschriften zu suchen. Kantonales Recht gilt noch
fiir Massnahmen zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes (anderer Auf-
fassung Vogel, Probleme des einstweiligen Rechtsschutzes in SJZ 76 (1980), S. 93,
wonach der gesamte vorsorgliche Rechtsschutz im Bundesrecht begriindet ist;
doch hat sich diese Auffassung noch zu wenig durchgesetzt, um als bewihrte Lehre
[Art. 1 Abs. | ZGB] bezeichnet werden zu konnen).

Dies gilt grundsitzlich auch fiir diejenigen Teilbereiche, die durch die vorstehend
weiter genannten Bundesgesetze nicht erfasst sind. Gemeint ist damit folgendes:
Die Spezialgesetze wie zum Beispiel das Patentgesetz beziehen sich grundsatzlich
nur auf die in diesen Gesetzen vorgesehenen Klagen. Entgegen einer vor nicht
langer Zeit ergangenen Entscheidung bezieht sich das Patentgesetz allerdings auch
auf Schadenersatzanspriiche wegen Patentverletzung und nicht nur auf Sicherungs-
massnahmen im Zusammenhang mit der Patentverletzung als solcher. Dahin ist
auch der von der Rechtsprechung erst nachtréglich anerkannte Gewinnherausgabe-
anspruch wegen Patentverletzung zu rechnen, obgleich dieser im iibrigen im Obliga-
tionenrecht begriindet ist und international Tendenzen bestehen, diesen Anspruch
wegen der Verschiedenheit nationaler Rechte gesondert zu behandeln. - Hingegen
sind die Klagen im Zusammenhang mit Vertragsstreitigkeiten iiber Patente oder
Marken, Lizenzen usw. keine solchen aus den genannten Spezialgesetzen. Vorsorg-
liche Massnahmen in diesem Zusammenhang sind daher wiederum nach den all-
gemeinen Regeln des Massnahmerechtes zu beurteilen. Trotz des Schutzes des gut-
glaubigen Dritten im Fall der Unterlassung der Eintragung einer Patentiibertragung
oder Lizenzerteilung im Patentregister (Art. 33 Abs. 4 und 34 Abs. 3 PatG) sind
dahingehende Massnahmen eher selten. Meines Wissens erliess das Handelsgericht
Zirich ein einziges Mal ein solches Verfiigungsverbot mit dem Ersuchen an das
Bundesamt fiir geistiges Eigentum, das Verbot im Patentregister vorzumerken und
keine dem Verbot zuwiderlaufende Erklarungen zu registrieren. Ahnlich verfiigte es
aber auch bei einer patentrechtlichen Abtretungsklage gestiitzt auf Art. 77 PatG,
die Eintragung eines Patentes auf den Namen des Anmelders einstweilen zu unter-
lassen bis zur definitiven Entscheidung iiber das behauptete bessere Recht des An-
tragstellers.
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Soweit die genannten Bundesgesetze die Voraussetzungen der vorsorglichen
Massnahmen im einzelnen regeln, besteht diesbeziiglich fiir kantonales Prozess-
recht jedenfalls kein Raum; der Anwendungsbereich des kantonalen Prozessrechtes
beschrédnkt sich im wesentlichen auf die Anordnung und Durchfithrung der Mass-
nahme, insbesondere das Verfahrensrecht (soweit hier nicht wiederum das Bundes-
recht vorgreift). Dies trifft zu fiir das Patentgesetz, das UWG und neuerdings
Art. 28c ZGB und damit auch alle diejenigen Gesetze, die wiederum auf Art. 28c
ZGB verweisen. Und zwar gilt dies fiir den eigentlichen einstweiligen Rechtsschutz
und die Beweissicherung, soweit das Bundesrecht beweissichernde Mittel iiber das
kantonale Prozessrecht hinaus zur Verfiigung stellt. Man wird jedoch annehmen
diirfen, dass der Bundesgesetzgeber nicht in die Sicherung gefahrdeter Beweise ge-
mass kantonalem Prozessrecht eingreifen wollte, mithin die Beweissicherung der
nach kantonalem Prozessrecht zuldssigen Beweismittel im Falle der Beweisgefahr-
dung dem kantonalen Prozessrecht vorbehalten bleibt; ein weitergehender Eingriff
wire mit der kantonalen Prozesshoheit nur schwer vereinbar.

In Entscheidungen vor allem dlteren Datums wird mitunter die Auffassung ver-
treten, der «Eingriff» des Bundesrechtes bezwecke nur, die Bewilligung von vor-
sorglichen Massnahmen entsprechend den Erfordernissen fiir die Durchsetzung des
materiellen Rechtes, sei es gesamthaft oder ergdnzend, in der ganzen Schweiz zu ge-
wihrleisten (so Kassationsgericht des Kantons Ziirich in ZR 65 Nr. 122 mit Bezug
auf Art. 9 UWG). Wo jedoch der Bundesgesetzgeber die Voraussetzungen fiir vor-
sorgliche Massnahmen regelt, ist fiir kantonales Prozessrecht kein Raum, und zwar
auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Aufrechterhaltung des bestehenden Zu-
standes, gleichgiiltig ob nach Bundesrecht die Voraussetzungen gleich, dhnlich
oder verschieden sind. Die Erfordernisse, die der Bundesgesetzgeber fiir die vor-
sorglichen Massnahmen aufstellt, dienen namlich von Bundesrechts wegen auch
dem Schutze des Antragsgegners.

Ich wiirde im Ubrigen meinen, dass in diesen Fillen nicht nur die Voraus-
setzungen fiir die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme, sondern auch fiir
die Anderung oder Aufhebung derselben und - dies ist allerdings nicht mehr
mein Thema - fiir die Sicherstellung im Bundesrecht zu suchen sind (nicht unbe-
stritten).

2.4

Einige iltere Gesetze wie das MMG und das MSchG statuieren sodann gerade
nur die Moglichkeit vor allem von Beweissicherungsmassnahmen wie Beschreibung
und dergleichen. Art. 53 URG schliesslich stellt eine Anzahl von Regeln fiir den
vorsorglichen Rechtsschutz auf und iiberldsst die Regelung des Verfahrens den
Kantonen. Vor allem in diesem Bereich bestehen in der kantonalen Spruchpraxis
erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Geltung des Bundesrechtes und des kan-
tonalen Rechtes fiir die Beurteilung von Inhalt und Voraussetzungen der vorsorg-
lichen Massnahmen.
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In der Literatur wird vor allem von Troller die Auffassung vertreten, die ein-
gehende jiingere Ordnung des Patentgesetzes solle kraft Analogie fiir das gesamte
Immaterialgiiterrecht Anwendung finden (Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl.,
S. 1064). Heute wire diese gemeinsame Grundlage in Art. 28¢c ZGB zu suchen, und
zwar fiir den gesamten gewerblichen Schutzbereich. In zahlreichen kantonalen
Gerichtsentscheidungen werden die Voraussetzungen und der Inhalt vorsorglicher
Massnahmen auf dem Gebiet des Markenschutzes sowie des Muster- und Modell-
schutzes in der Tat nach den iibereinstimmenden Richtlinien des Patentgesetzes, das
im {ibrigen mit dem UWG und Art. 28¢c ZGB im wesentlichen tuibereinstimmt, be-
handelt (vgl. SM 1959 S. 174, wo die Aufnahme eines Inventars markenverletzender
Ware zugelassen wurde, ferner die Entscheide in SM 1977 S. 156 und SM 1983 S. 80).
Diese richterliche Liickenfiillung ist zu begriissen; sie setzt freilich voraus, dass die
Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahmen im Bundesrecht zu suchen sind.
Auf alle Fille wire nach der heute massgeblichen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtes zumindest die Voraussetzung fiir die vorlaufige Vollstreckung von An-
spriichen des Marken-, Muster- und Modellrechtes im wesentlichen nach Bundes-
recht iibereinstimmend zu beurteilen. -

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Voraussetzungen des vor-
sorglichen Rechtsschutzes in dem hier in Frage stehenden Bereich weitgehend vom
positiven Bundesrecht beherrscht werden.

3. Die sachlichen Voraussetzungen fiir vorsorgliche Massnahme

Nach allgemeiner Regel beruht der vorsorgliche Rechtsschutz auf zwei Voraus-
setzungen:

a) der drohenden Verletzung eines Rechtsanspruches,

b) dem drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil, der, wie es in
einigen Gesetzen heisst, nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet
werden kann.

Das Patentgesetz (Art. 77 Abs. 2 PatG), das UWG (Art. 9 Abs. 2 UWG), das URG
(Art. 53 Ziff. 1 URG) und Art. 28¢c ZGB, der zur grundlegenden Norm auch fir das
Kartellgesetz und das neue UWG wird, stimmen damit, wie bereits angedeutet, in den
Grundziigen Giberein. Es besteht kein Zweifel, dass die gleichen Voraussetzungenauch
fiir den einstweiligen Rechtsschutz von Anspriichen aus dem MMG und MSchG
gelten, jedenfalls fur die vorlaufige Vollstreckung von Unterlassungsanspriichen.

Drei Fragen sollen in diesem Zusammenhang naher behandelt werden:

3.1. Was ist glaubhaft zu machen?
3.1.1 Hinsichtlich der Anspruchsgrundlagen:
Die Antwort kann in einem Satz zusammengefasst werden: Alles, was sachliche

Voraussetzung fiir die Entscheidung ist: die Legitimation des Antragstellers, der Be-
stand des Schutzrechtes und die Verletzung desselben.
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Bei den Ausschliesslichkeitsrechten (Patentrecht, Muster- und Modellrecht, Ur-
heberrecht und auch Markenrecht) stellt sich jeweils die Frage nach dem Bestand
des Schutzrechtes und nach der Verletzung desselben. Wenn das Schutzrecht von zu-
sdtzlichen formellen Voraussetzungen wie Hinterlegung bei einer Amtsstelle, Ein-
tragung in einem o6ffentlichen Register oder Bekanntmachung des Patentgesuches
(Art. 22 Abs. 2 rev. PatG) abhingt, sind die entsprechenden Belege dariiber vorzu-
legen. Fiir den Bestand dieser Rechte bestehen dann gesetzliche oder gewohnheits-
rechtliche Vermutungen. Dies gilt im Patentrecht ebenso fiir die nicht vorgepriifte
wie die vorgepriifte Erfindung und fiir alle Arten von Erfindungen, entgegen einer
Entscheidung des Handelsgerichtes Ziirich und des Kassationsgerichtes auch fiir
Ubertragungserfindungen. Diese Vermutung kann aber entkraftet werden. Der Ein-
wand der Nichtigkeit eines solchen Schutzrechtes ist in jedem Fall zu priifen, selbst
wenn - damit beriihre ich wieder ein anderes Thema - der Antragsgegner Sicherheit
anbieten oder leisten sollte. Nicht glaubhaft ist der Klageanspruch dann, wenn der
Antragsgegner seinerseits glaubhaft macht, dass das Schutzrecht keinen Bestand
hat (SM 1978 S. 63). In Ubereinstimmung mit dieser letztlich wiederum allgemeinen
Regel hat sich das Handelsgericht Ziirich still und leise von seiner fritheren Praxis
gelost, die Nichtigkeit eines Schutzrechtes miisse sich mit Sicherheit aus den Akten
ergeben. Bei national und europaisch vorgepriiften Patenten ist es faktisch sicher
schwieriger, die Vermutung fiir die Giiltigkeit eines Patentes umzustossen, an der
Grundregel dndert sich aber nichts. Im iibrigen gelten diese Regeln mutatis mutan-
dis auch fiir den einstweiligen Schutz von Anspriichen fiir Muster und Modelle (ent-
gegen einer Entscheidung in SM 1970 S. 10 f.) und fiir Marken.

Die Verletzungstatbestdnde konnen hier nicht im einzelnen abgehandelt werden. In
einigen besonderen Fillen kann sich der Schutzrechtsinhaber auch hier auf gesetz-
liche Vermutungen (z.B. Art. 67 Abs. 1 und 2 PatG) berufen. Bei Unterlassungsan-
spriichen gehort die Wiederholungsgefahr meines Erachtens zur Anspruchsvoraus-
setzung. Ist eine Verletzung glaubhaft gemacht, so darf aber die Wiederholungsge-
fahr impliziert werden, es sei denn, der Antragsgegner mache Umstinde glaubhaft,
die eine solche Gefahr ausschliessen. Die Behauptung im Prozess, man werde die
verletzenden Handlungen kiinftighin unterlassen, macht eine Klage entgegen ein-
zelnen Entscheidungen ziircherischer Gerichte nicht schon gegenstandslos; dem
Antragsgegner bleibt diesfalls vielmehr nur die Méglichkeit der Unterwerfung.

Nach allgemeiner Regel hat der Antragsteller alle anspruchsbegriindenden 7at-
sachen «sofort» glaubhaft zu machen; diese Glaubhaftmachung und damit auch
die Zulidssigkeit der Beweismittel hiefiir ist nach der bundesrechtlichen Recht-
sprechung eine Frage des kantonalen Prozessrechtes. Die erwiahnten Bundesgesetze
reden aber auch von Glaubhaftmachen hinsichtlich der rechtlichen Begriindung des
anvisierten Rechtsanspruches; dieses Glaubhaftmachen ist eine Frage des Bundes-
rechtes. Gemeint ist mit dem Glaubhaftmachen in letzterer Beziehung eine Prima-
facie-Priifung oder eine summarische Priifung, wobei dieser Begriff im Gegensatz
steht zum «summarischen» Verfahren zur schnellen Handhabung klaren Rechtes.
Das Bundesgericht anerkennt diese beiden Aspekte des Glaubhaftmachens und da-
mit die ziircherische Praxis (BGE 104 Ia 413 = SM 1979 S. 260), die freilich nicht
fir die ganze Schweiz gilt. Diese praktischen Schwierigkeiten bestehen allerdings
nicht so sehr in diesen theoretischen Belangen, sondern in der Sache, die oft be-
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sondere Sachkunde voraussetzt, und in der Unbestimmtheit und Komplexitit der
Rechtsbegriffe wie erfinderische Téatigkeit, Verwechslungsgefahr, Nachahmung
usw, Aber auch in solchen Fillen darf nach unserer Rechtsauffassung ein Mass-
nahmegesuch nicht mangels Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlagen zuriick-
gewiesen werden, wie dies offenbar in einigen anderen Landern der Fall ist; die
Parteien haben Anspruch darauf, dass das von Ihnen Vorgebrachte gepriift wird.
Dies ist der eigentliche Sinn des sogenannten Kurzgutachtens, dem Richter die
Grundlage zu verschaffen, die ihm eine vorlaufige Beurteilung durch Befragen des
Experten erlaubt. Dadurch wird zwar das Verfahren bis zu einem gewissen Grade
verzogert, aber kaum «wesentlich» (§ 209 Abs. 2 ZPO).

3.1.2 Hinsichtlich des drohenden, nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils,
der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann:

In Betracht fallt letztlich jede Storung in der Rechtsstellung des Klédgers, in mate-
rieller und immaterieller Hinsicht. Auch hier geniigt die Glaubhaftmachung des nur
drohenden Nachteils (BGE 99 11 344), was freilich nicht schon mit einer bloss unbe-
stimmten, entfernten Moglichkeit gleichgesetzt werden kann.

Fraglich ist, ob jede Gefahrdung der Realerfiillung einer Leistung oder Unter-
lassung einen erheblichen Nachteil bewirkt oder ein besonderes Interesse an der
Realerfiillung bestehen muss. Die Praxis verneint mitunter einen nicht leicht ersetz-
baren Nachteil dort, wo Geldersatz moglich ist. Das Patentgesetz und das UWG
lassen eine solche Interpretation grundsitzlich zu. Meines Erachtens ist jedoch
hinsichtlich der Annahme, die Moglichkeit einer Schadenersatzleistung kénne zur
Abwendung der Massnahme fiihren, Zuriickhaltung geboten. Dies gilt vor allem:

- wenn dem Klédger durch Verweigerung der Massnahme die Moglichkeit genom-
men wird, die eigene Erfindung zu verwerten, der Antragsgegner z.B. dank Patent-
verletzung mit einem wesentlich billigeren Produkt auf den Markt kommt, oder der
Verletzer den marktstirksten Abnehmer bedient, so dass dadurch die Position des
Schutzrechtsinhabers geschwicht wird,

- wenn das Gewihrenlassen des Verletzers zu einer Marktverwirrung fiihrt, ins-
besondere dadurch die ausschliessliche Rechtsstellung des Klagers gefahrdet wird,
z.B. die Marke in ihrer Kennzeichnungskraft oder ihrem Goodwill beeintrachtigt
wird,

- wenn Schwierigkeiten bestehen, den Schaden spater festzustellen, — diese Schwie-
rigkeiten werden oft verkannt (wie z.B. in BGE 108 II 228),

- wenn der Schadenersatz unsicher ist, z.B. weil der Antragsgegner nicht als zah-
lungsfahig erscheint. Weshalb dieser letztere Umstand nicht von Bedeutung sein
soll, ist nicht einzusehen, vor allem dann nicht, wenn der Unterlassungsanspruch
unter Hinweis auf den Schadenersatzanspruch verweigert wird.

Die Gefahrdung eines allfédlligen Beseitigungsanspruches fillt vor allem im Be-
reich der Markenpiraterie und der Urheberrechtsverletzung in Betracht. Oft handelt
es sich um Félle grenziiberschreitenden Warenverkehrs und somit um Schleich-
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handel, wo besondere Gefahr in Verzug ist. Auch zeugen die Verletzungen in diesem
Bereich sehr oft von einem riicksichtslosen Verhalten des Verletzers, das dringend
nach einer Massnahme ruft.

Art. 77 Abs. 2 PatG und Art. 9 Abs. 2 UWG lassen noch deutlich den Zusammen-
hang zwischen dem nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil im Verhiltnis zur
anzuordnenden Massnahme erkennen. Der allgemeine Grundsatz der Verhiltnis-
madssigkeit gilt selbstverstindlich in allen Fillen. So wird in aller Regel ein Her-
stellungsverbot abgelehnt, wenn nicht ein ganz besonderer Nachteil durch den
Klager glaubhaft gemacht wird. Ebenso wird die Beschlagnahme zur Unterstiitzung
eines Einfuhr- und Verkaufsverbotes als unverhiltnisméissig abgelehnt, solange
keine Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass sich der Verletzer nicht an das Verbot
halten wird (SM 1984 S. 291; dhnlich SM 1982 S. 93). Auch die Beschlagnahme
zur Beweissicherung wird mitunter in eine blosse Inventaraufnahme ermdissigt
(SM 1982 S. 120).

Im Falle von beweissichernden Massnahmen liegt der nicht leicht wieder gut-
zumachende Nachteil in der Gefihrdung der Beweise. Die ziircherischen Gerichte
lehnen es im allgemeinen ab, die Beschlagnahme von Akten und beweissichernden
Gegenstanden oder die Entnahme von Beweisproben zu verfiigen, wenn die Akten
oder Gegenstande im Hauptprozess zur Verfiigung stehen. Dies trifft vor allem zu
fir die kaufmannischen Akten. Es ist, wenn keine besonderen Umstinde vorliegen,
nicht anzunehmen, dass eine Handels- oder Industriefirma ihre Buchhaltung und
die Unterlagen dazu, die sie von Gesetzes wegen aufzubewahren verpflichtet ist, vor
Ablauf der gesetzlichen Frist vernichtet oder versteckt. Etwas grosser ist wohl die
Gefahr einzuschitzen, dass ein Industrieunternehmen ein patentgeschiitztes Ver-
fahren oder einen patentgeschiitzten, zum Beispiel fiir den Export bestimmten Ge-
genstand verheimlicht. Heimlichkeiten, insbesondere Nacht- und Nebelaktionen,
aber auch grobe Verstosse, die auf ein riicksichtsloses Verhalten schliessen lassen,
deuten allgemein auf eine solche Gefihrdung der Beweise hin. Da aber die Siche-
rung gefdhrdeter Beweise nicht der Sammlung des Prozessstoffes dienen darf, hat
der Richter im Falle der vorsorglichen Beweiserhebung die erforderlichen Mass-
nahmen zum Schutze der beklagten Partei zu treffen, in Ziirich nach § 145 ZPO
von Amtes wegen. Die Schutzmassnahme besteht in der Regel darin, dass das vor-
laufige Beweisergebnis dem Kldger, wenn iiberhaupt, so fiithestens nach Anhérung
der Gegenpartei freigegeben wird.

Entgegen einer mitunter gedusserten Auffassung verwirkt der Antragsteller das
Recht auf einstweiligen Rechtsschutz nicht schon durch blosses Zuwarten. Dieses
wirkt sich in erster Linie auf das Erfordernis der Dringlichkeit im Zusammenhang
mit der Frage aus, ob eine Massnahme ohne Anhérung der Gegenpartei anzu-
ordnen sei. Davon abgesehen braucht der Schutzrechtsinhaber bei Wiederholungs-
gefahr oder fortgesetzter Verletzung weitere Nachteile nicht zu erdulden, weil er
solche bis anhin in Kauf genommen hat. Durch die andauernde Verletzung ver-
grossert sich denn auch in aller Regel der Nachteil fir den Kldger. Nur wenn eine
Verwirkung der Schutzrechte wegen allzulangen Zuwartens glaubhaft ist oder der
Schutzrechtsinhaber durch zu langes Zuwarten zum Beispiel nach nur vereinzelten
Verletzungen zu erkennen gibt, dass der Nachteil nicht allzu schwer wiege, sollte ein
nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil verneint werden. Eine differenzierte
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Betrachtung dréngt sich im Hinblick auf den baldigen Schutzrechtsablauf auf.
Einerseits ist zu verhindern, dass der Verletzer im Hinblick auf den baldigen Ab-
lauf zum Beispiel eines Patentes versucht, noch unter dem Schutz des Patentes
eine eigene Marktstellung aufzubauen. Anderseits kann der Schutzablauf so nahe
sein, dass eine Massnahme nichts mehr bewirken wiirde. So wurde ein nicht leicht
wieder gutzumachender Nachteil in einem Fall verneint, wo der Gesuchsteller nicht
mehr mit Sicherheit mit einem rechtzeitigen Entscheid iiber das Massnahmegesuch
vor Ablauf der Schutzrechtsdauer rechnen konnte und zuvor bis zur Stellung des
Gesuches Monate hatte verstreichen lassen.

Die Frage, ob ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil durch Sicherheits-
leistung des Beklagten abgewendet werden kann, gehort nicht zu meinem Thema.
Ahnlich wie bei der Frage des Bestandes des Schutzrechtes und seiner Verletzung
ist aber auch hier zu bemerken, dass eine solche Sicherheitsleistung nicht von der
Priiffung der Frage des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils entbindet.
Im ubrigen ist in diesem Zusammenhange noch zu bemerken, dass ein nicht leicht
wieder gutzumachender Nachteil nicht dadurch aufgehoben wird, dass die Gegen-
partei zum Beispiel Verhandlungen iiber eine Abfindung anbietet. Der Klédger
braucht sich auf andere als im Gesetz vorgesehene Ersatzleistungen nicht einzu-
lassen. Schliesslich sei noch erwiahnt, dass die Verwarnung des Verletzers keine Vor-
aussetzung fiir den einstweiligen Rechtsschutz darstellt. Die Nichtbefolgung einer
erfolgten Verwarnung erhirtet zwar die Wiederholungsgefahr und lédsst auf einen
nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteil schliessen. Die Unterlassung der Ver-
warnung jedoch ist allenfalls nur fiir die Kosten- und Entschddigungsfolgen von
Bedeutung, wenn sich der Verletzer einem begriindeten Begehren unterzieht.

3.2 Was heisst Glaubhaftmachen?
Welche Relation besteht zwischen dem Glaubhaftmachen der Anspruchs-
grundlage und dem Glaubhaftmachen des nicht leicht wiedergutzumachenden
Nachteils?

Nach Kummer, Grundriss (4. Aufl.), S. 135, ist der Beweis fiir eine Behauptung
erbracht, wenn sich der Richter davon iiberzeugt hat, dass verniinftigerweise mit der
Moglichkeit des Gegenteils nicht mehr zu rechnen ist. Glaubhaft ist eine Behaup-
tung, wenn der Richter iiberzeugt ist, dass es sich wahrscheinlich so zugetragen hat;
der Richter muss nicht davon iiberzeugt sein, dass es sich so wie behauptet zuge-
tragen hat, weil jede andere Moglichkeit auszuschliessen ist, sondern er ist bloss zu
iiberzeugen, dass es wahrscheinlich so zugegangen ist, wie dies behauptet wurde.
Glaubhaft bedeutet somit nicht Gewissheit oder an Gewissheit grenzende Wahr-
scheinlichkeit, sondern eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, und zwar eine grosse,
iiberwiegende Wahrscheinlichkeit, die gute Moglichkeit, dass sich ein Vorgang wie
behauptet zugetragen hat (semiplena probatio). Entsprechend gilt dies auch fiir die
summarische Priifung in rechtlicher Hinsicht. So gesehen muss die rechtliche Prii-
fung freilich alle wesentlichen Gesichtspunkte umfassen und zumindest vertretbar
sein. Die blosse Moglichkeit, dass der ordentliche Richter so entscheiden konnte,
wie dies der Antragsteller geltend macht, geniigt im allgemeinen nicht.
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So gesehen muss in Ubereinstimmung mit der vorherrschenden Rechtsprechung
des Bundesgerichtes eine vorsorgliche Massnahme angeordnet werden, wenn eine
Verletzung glaubhaft gemacht ist und ein nicht leicht wiedergutzumachender Nach-
teil droht. Sicher stellt jede einstweilige Massnahme einen Eingriff in die Rechts-
sphare des Beklagten dar und erfordert der Grundsatz der Gleichbehandlung
(Art. 4 BV), dass darauf Riicksicht genommen wird. Es kann sogar angenommen
werden, dass beispielsweise ein einstweiliges Unterlassungsverbot die Gegenpartei
im Falle, dass sich die Massnahme als ungerechtfertigt erweisen sollte, in gleichem
Masse trifft, wie den Antragsteller im Falle, dass die Massnahme nicht gewéhrt wer-
den sollte. Ausschlaggebend ist das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage. Ist
mit der guten Moglichkeit einer Rechtsverletzung zu rechnen, dann erst ist dem
Begehren stattzugeben. Der Grundsatz der Gleichbehandlung ist damit, die Wah-
rung des Gehorsanspruches vorausgesetzt, in die gesetzliche Ordnung integriert.
Die Auffassung, eine vorsorgliche Massnahme diirfe nur bei offensichtlicher Aus-
sichtslosigkeit verweigert werden, kann in dieser Allgemeinheit, ohne Riicksicht auf
die Art der Massnahme, nicht geteilt werden. Gerade bei Massnahmen zum Schutze
ausschliesslicher Rechte wie Patentrechte, Muster- und Modellrechte, Urheber-
rechte, Markenschutzrechte usw. darf nicht einfach argumentiert werden, es gibe
keinen Platz fiir Massnahmen, wenn die Anforderungen nicht herabgesetzt wiirden.
Damit wiirde verkannt, dass der einstweilige Rechtsschutz fiir diese Rechte massiv
die Position der Gegenpartei trifft.

Meines Erachtens ist es, wenigstens fiir den erwidhnten Hauptanwendungsfall,
auch abzulehnen, das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage (sogenannte
Hauptsacheprognose) in Relation zu setzen mit dem Glaubhaftmachen des nicht
leicht wieder gutzumachenden Nachteils, bei dem wiederum die Schadigung des
Massnahmekliagers (ohne Massnahme) in Beziehung gesetzt wird zur Schidigung
des Beklagten im Falle der ungerechtfertigten Massnahme (sogenannte Nachteils-
prognose). Deutlich wird dies, wenn zwar klares Recht vorliegt, jedoch ein nicht
leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht glaubhaft gemacht ist. Es ist dies-
falls Sache des Klagers, ein Begehren um schnelle Durchsetzung klaren Rechtes zu
stellen, das zwar auch im «summarischen» Verfahren zu behandeln, in Wirklichkeit
aber definitiv ist und anderen Rechtsmitteln unterliegt. Ebensowenig darf eine
Massnahme erteilt werden, wenn die Rechtsverletzung nicht glaubhaft gemacht ist,
selbst wenn dem Klager bei Nichtgewdhrung des einstweiligen Rechtsschutzes ein
erheblicher Nachteil drohen wiirde und dem Beklagten ein nur geringer oder kein
Nachteil, wenn die Massnahme gewihrt wiirde. Diesfalls fehlt es eben an einer der
beiden Schutzrechtsvoraussetzung. Aber auch fiir eine Kompensation eines schwa-
chen, zu schwachen Glaubhaftmachens der Anspruchsgrundlage durch einen fiir
den Klager schwerwiegenden Nachteil ohne Gewidhrung der Massnahme besteht
keine Rechtsgrundlage. Eine solche Losung drangt sich bei dem dargelegten Ver-
standnis des Glaubhaftmachens auch nicht auf. Jede andere Losung wiirde viel-
mehr in ein letztlich nicht wiagbares Ausbalancieren der fehlenden Wahrscheinlich-
keit mit der Schwere des Nachteils oder umgekehrt des geringen Nachteils mit der
grosseren Wahrscheinlichkeit der Verletzung hinauslaufen. Die beiden Erforder-
nisse, dass sich ein Vorgang so wie behauptet wahrscheinlich zugetragen hat und
sich daraus mit guten Griinden ein Anspruch ableiten ldsst und dass glaubhaft ein
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nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, schliessen eine solche Methode,
aus. Ein abweichender einmaliger Entscheid des Handelsgerichtes Ziirich, dem im
Ergebnis beizupflichten ist (SM 1984 S. 344), macht noch keine Praxis aus. Selbst-
verstandlich schliesst dies nicht aus, dass in Fillen, wo die begehrte Massnahme
stark in die Position der Gegenpartei eingreift, die Anspruchsgrundlagen ernsthaft
auf ihre Glaubhaftmachung hin gepriift werden. Im iibrigen wird der Massnahme-
richter vor allem an die Unersetzlichkeit des Nachteils grossere Anforderungen
stellen, wenn die vorldufige Vollstreckung eines Anspruches verlangt wird, tiber
dessen Bestand der Zivilrichter erst in Zukunft befinden muss. Dies bedeutet aber
nur, dass der nicht leicht wieder gutzumachende Nachteil in einem verniinftigen
Verhédltnis zur begehrten Massnahme stehen muss.

3.3 Ist das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage und des nicht leicht wieder-
gutzumachenden Nachteils bei jeder Art von Massnahme Voraussetzung?

Die vorstehenden Ausfithrungen haben Geltung vor allem fiir die vorldufige
Vollstreckung von Unterlassungsanspriichen zum Schutz von Ausschliesslichkeits-
rechten und zum Schutz vor Verstdssen gegen das Wettbewerbs- und Kartellrecht.
Es fragt sich, ob fiir Sicherungsanspriiche wie die Beschlagnahme von Werkzeugen,
Einrichtungen und Warenlagern oder auch die blosse Inventaraufnahme zur Siche-
rung des Vollzugs eines Beseitigungsanspruches geringere Anforderungen an das
Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage gestellt werden diirfen oder darauf gar
verzichtet werden kann. Nach ziircherischem Prozessrecht braucht der Klagean-
spruch in der Tat nicht glaubhaft gemacht zu werden, soweit es sich hierbei um die
Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes handelt; es geniigt, dass der Klage-
anspruch nicht offensichtlich unbegriindet ist (an dieser jahrzehntealten Praxis
diirfte sich auch unter der Herrschaft des revidierten Prozessrechtes nichts gedndert
haben). Auch das Bundesgericht schliesst eine dhnliche Rechtsauffassung fiir Siche-
rungsmassnahmen nicht aus, wenn es sagt, die Rechtspriifung kénne sich darauf
beschranken, ob der Anspruch aufgrund der beidseits glaubhaft gemachten Tat-
sachen aussichtslos sei; die Massnahme diirfe nur bei offensichtlicher Aussichts-
losigkeit verweigert werden (so dem Sinn nach BGE 100 Ia S. 22). Im allgemeinen
scheinen die Gerichte, die mit Massnahmen in dem hier interessierenden Bereich be-
fasst sind, mehr auf den Wortlaut der in Betracht fallenden Bundesgesetze abzu-
stellen. Ich wiirde meinen, dass Sicherungsmassnahmen wie die Beschlagnahme
und Inventaraufnahme weder vom Zweck her noch aufgrund der Schéarfe dieser
Massnahmen eine Einschrankung der Voraussetzungen auf das blosse Glaubhaft-
machen des nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils rechtfertigen. Doch
sollten an das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage fiir solche Sicherungs-
massnahmen keine strengen Anforderungen gestellt werden. Schliissige Behauptun-
gen sind jedenfalls erforderlich.

Etwas anderes gilt fiir die Beweissicherungsmassnahmen, bei denen es nur um
den drohenden Verlust von Beweismitteln geht; hier ist vom Wesen her nur dieser
drohende Verlust und nicht auch die Wahrscheinlichkeit des Hauptbegehrens (An-
spruchsgrundlage) glaubhaft zu machen (so Vogel, Grundriss, 254). In der Tat ist
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dies auch weitgehend der Standpunkt der Rechtsprechung. Zum Teil wird dies aller-
dings damit begriindet, dass Beweissicherungsmassnahmen nur unwesentlich in die
Rechte der Gegenpartei eingreifen (so SM 1972 S. 173). Richtiger wire zu sagen,
dass beweissichernde Massnahmen auch des Bundesrechtes von ihrem Sinn und
Zweck her nur ein Glaubhaftmachen der Beweisgefihrdung erfordern. Vor allem
mit Riicksicht auf die Schirfe der bundesrechtlichen Beweissicherung (Beschlag-
nahme, Durchsuchung von Geschiftsbiichern etc.) liesse sich mit dem Gesetz noch
das Erfordernis vereinbaren, dass der Antragsteller eine Rechtsverletzung wenig-
stens schliissig zu behaupten habe. Die Praxis ist in dieser Beziehung allerdings
nicht einheitlich und nicht immer eindeutig. In den meisten Fillen wird der drin-
gende Verdacht der Verschleierung oder Verdunkelung von Beweismitteln auch eine
gewisse Vermutung einer Rechtsverletzung einschliessen.

4. Voraussetzungen fiir vorsorgliche Massnahmen ohne Anhorung
der Gegenpartei

Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme ohne vorherige Anhoérung der
Gegenpartei, die sogenannt superprovisorische Anordnung, fillt nur in Betracht,
wenn besondere Dringlichkeit besteht, d.h. wenn Gefahr in Verzug ist (BGE 87 1
109). Dies kann aus zeitlichen Griinden der Fall sein, etwa bei Gefahr der Ver-
dunkelung der Beweise oder der Verinderung der Sachlage, aber auch dann, wenn
bei vorheriger Anzeige der Zweck der Massnahme illusorisch wiirde. Die Beschlag-
nahme steht der vorherigen Anhorung der Gegenpartei grundsitzlich entgegen. Ein
besonders riicksichtsloses Verhalten des Verletzers, der sich z.B. iiber ein erlassenes
Vertriebsverbot hinwegsetzt, kann ein solches Verhalten indizieren. Der Zweck der
superprovisorischen Massnahme erfordert, dass diese Massnahme auf einseitiges
Vorbringen des Klédgers hin erlassen werden muss. Grundlegende Voraussetzung ist
daher, dass die Gefahrdung des Kligers derart ist, dass der Antragsgegner vorher
nicht mehr angehoért werden kann oder aus den genannten Griinden nicht angehért
werden darf; sonst geht der fundamentale Gehorsanspruch vor. Wenig sinnvoll ist
es bei dieser Situation freilich, vom Antragsteller zu verlangen, dass er auch die An-
spruchsgrundlage glaubhaft mache (so der Einzelrichter am Handelsgericht Ziirich
mit Entscheidung vom 9. November 1981); die Einseitigkeit des Vortrages schliesst
jedenfalls eine echte Hauptsachenprognose aus. Nach meinem Dafiirhalten sollte
vom Antragsteller wie bei Beweissicherungsmassnahmen wenigstens verlangt wer-
den, dass er den Bestand eines Rechtes und eine Rechtsverletzung schliissig behaup-
tet. An das Glaubhaftmachen der Anspruchsgrundlage kdnnen schon im Hinblick
auf die akute Gefdhrdung keine zu grossen Anforderungen gestellt werden. Voraus-
setzung jeder derartigen Massnahme ist schliesslich, dass die Gegenpartei in der
Folge angehort wird. In Ziirich kann in der Regel innert weniger Tage verhandelt
werden, weshalb das Moment der zeitlichen Dringlichkeit schon oft aus diesem
Grunde wegfallt. Nach der ziircherischen Praxis ist in der Regel der Gegenpartei
auch Gelegenheit zu geben, beim Vollzug der Massnahme anwesend zu sein.

Die superprovisorische Massnahme ist vor allem um ihres Uberraschungseffektes
willen beliebt. Aber gerade diesbeziiglich muss sich der Antragsteller oft entgegen-
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halten lassen, dass er mit seinem Begehren zu lange zugewartet hat, sodass nicht
ersichtlich sei, weshalb nun die Gegenpartei zuvor nicht mehr angehdrt werden
diirfe. Auch kommt diesbeziiglich oft das Prinzip der Verhiltnismissigkeit zur An-
wendung, wenn etwa eine Beschlagnahme an einer 6ffentlichen Ausstellung wéih-
rend der Offnungszeit verlangt wird. Superprovisorische Massnahmen dienen, wie
erwihnt, vor allem der Beweissicherung. Als sonstige Sicherungsmassnahmen
(Beschlagnahme von Waren zwecks Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes
usw.) finden sie vorzugsweise im Markenrecht bei klarer Rechtslage und groben
Verstossen und im Wettbewerbsrecht bei schweren Wettbewerbsverstéssen An-
wendung. Im Patentrecht sind derartige Sofortmassnahmen eher selten, es wire
denn, es handle sich um heimliche Geschifte vor allem im grenziiberschreitenden
Warenverkehr.

S. Die Voraussetzung fiir die Aufhebung einer vorsorglichen Massnahme

Das Bundesrecht regelt die Voraussetzungen fiir die Abidnderbarkeit einer vor-
sorglichen Massnahme mit Ausnahme, dass es dafiir den mit dem Hauptprozess be-
fassten Richter als zustdndig erklirt, nicht. In manchen Entscheidungen wird daher
diesbeziiglich auf das ergdnzende kantonale Prozessrecht hingewiesen. Ob zu Recht
oder Unrecht, sei offen gelassen; in der Sache dndert sich kaum etwas. Nach allge-
meiner Auffassung kénnen vorsorgliche Massnahmen aufgehoben oder abgeandert
werden. Nach ziircherischem Prozessrecht ist dies der Fall, wenn sich vorsorgliche
Massnahmen nachtréglich als ungerechtfertigt erweisen oder sich die Umstande ge-
andert haben. Das Kassationsgericht Ziirich weist zudem - nicht ganz uneigen-
niitzig - auf § 299 ZPO hin, wonach im summarischen Verfahren ergangene nicht
rekursfahige Entscheide mittels des Revisionsbegehrens angefochten werden kon-
nen, wenn der Entscheidung eine irrtiimliche, tatsachliche Annahme zugrunde liegt
oder wenn ihre formelle oder materielle Unrichtigkeit klar ist. Daraus wurde ge-
folgert, dass Massnahmen auch dann abgedndert werden konnen, wenn sich die
tatsachlichen Verhiltnisse nicht gedndert haben, wenn sich bei erneuter Priifung
des Massnahmebegehrens neue Erkenntnisse ergeben oder wenn sie sich einfach
nachtriglich als unrichtig erweisen. Es kann jedoch keine Rede davon sein, dass der
Massnahmerichter mit jeder Rechtsschrift einer Partei die Voraussetzungen einer
Massnahme neu iiberpriift. Er wird eine einmal gedusserte Rechtsauffassung auch
nicht leichthin wieder dndern, da er sonst kaum mehr glaubwiirdig erscheint. Nur
wenn sich die Aktenklage deutlich verandert hat oder dort, wo die formelle oder
materielle Unrichtigkeit seines Entscheides klar zutage tritt, wird er eine Mass-
nahme aufheben oder dndern, und dies in der Regel nur auf Antrag hin und nicht
von Amtes wegen.

Praktisch ist die Abanderbarkeit von sogenannt vorprozessualen Massnahmen
des Einzelrichters durch den mit dem Hauptprozess befassten Richter. Die Ver-
fugung des Einzelrichters gilt zwar, sofern sie nicht mit einem Rechtsmittel an-
gefochten wird, auch fur die Dauer des ordentlichen Prozesses und ist insofern
rechtskriftig. Die Verfiigung kann jedoch ausser auf dem Rechtsmittelweg auch
beim ordentlichen Richter «angefochten» werden. Mit der Anhidngigmachung des
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ordentlichen Prozesses werden in diesem Sinne von den ziircherischen Rechtsmittel-
instanzen - zu Recht oder Unrecht - auch unerledigte Rechtsmittel dem ordent-
lichen Richter zur Entscheidung iiberwiesen. Effektiv werden vorsorgliche Mass-
nahmen auf diesem Wege eher selten abgezndert.

6. Schlussbemerkung

Hinzuweisen wire noch auf die formellen Voraussetzungen fiir die vorsorglichen
Massnahmen und die Abidnderung von Massnahmebegehren. Die Frage, ob vor-
sorgliche Massnahmen nur auf Antrag hin oder auch von Amtes wegen angeordnet
werden konnen, spielt im gewerblichen Rechtsschutz keine grosse Rolle. Es sind mir
keine Félle bekannt, wo vorsorgliche Massnahmen je von Amtes wegen angeordnet
worden wiren. Praktisch denkbar wire dies am ehesten noch fiir Beweissicherungs-
massnahmen. Auch die Aufhebung oder Abinderung von vorsorglichen Mass-
nahmen erfolgt praktisch nicht von Amtes wegen, es wire denn wegen Zeitablaufs
des Schutzrechtes oder im Hinblick auf die Erledigung des ordentlichen Prozesses
durch Vergleich usw. Eine besondere Schwierigkeit auf diesem Gebiet besteht so-
dann in der Fassung des Unterlassungsantrages, dies vor allem im Patentrecht und
Wettbewerbsrecht. Hierbei handelt es sich allerdings um prozessuale Probleme all-
gemeiner Natur, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann.

Eine weitere formelle Voraussetzung ist die sachliche und 6rtliche Zustidndigkeit,
die nicht mein Thema ist. In diesem Zusammenhang ist jedoch festzustellen, dass
die vorstehend gemachten Ausfithrungen nur fiir den Fall der Anwendung schweize-
rischen Rechtes gelten. Bis heute war dies kein Problem, da entweder davon ausge-
gangen wurde, das im gewerblichen Rechtsschutz anwendbare Territorialitdtsprin-
zip schliesse eine Zustindigkeit des schweizerischen Richters fiir die Beurteilung
von Sachverhalten mit Auslandbeziehung aus, oder da jede weitere Frage mit dem
Hinweis abgebrockt wurde, vorsorgliche Massnahmen kénnten ohnehin nur in der
Schweiz vollstreckt werden und seien daher mit Wirkung fiir das Ausland nicht zu-
lassig (SM 1985 S. 117) oder es konne aus diesem Grund gar nicht von einem nicht
leicht wieder gutzumachenden Nachteil gesprochen werden. So unschuldig wird
sich der Massnahmerichter nach Inkrafttreten des neuen IPR Gesetzes allerdings
nicht mehr geben diirfen. Anderseits wird er eine vorsorgliche Massnahme auch
nicht mehr einfach mit der Begriindung anordnen diirfen, der Handel mit ge-
schiitzten Produkten im Ausland und die Vornahme einer Analyse und Versuche
im Inland rechtfertigten schon einen Unterlassungsanspruch fiir das Gebiet der
Schweiz (SM 1984 S. 251).

In Zukunft wird (auch) der Massnahmerichter in Verfahren mit Auslandbe-
ziehung vielmehr zwischen internationaler Zustindigkeit und anwendbarem Recht
unterscheiden miissen. Grundsétzlich wird er daher auch ausldndisches Recht an-
zuwenden haben in Fillen mit Auslandbeziehung. Vorfrageweise wird er dabei
auch iiber den Bestand von Schutzrechten zu entscheiden haben. Unterlassungsan-
spriiche konnen nicht schon deshalb zuriickgewiesen werden, weil sie allenfalls im
Ausland nicht vollstreckbar sind, wenn sie sich gegen einen Beklagten mit Sitz im
Inland richten. Im einzelnen muss hier auf die bereits reichlich fliessende Spezial-
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literatur hingewiesen werden. Dies gilt auch fiir den Fall der Ersatzzustandigkeit des
inldindischen Massnahmerichters gemass Art. 10 IPR-Gesetz. Die praktisch ent-
scheidende Frage in diesem Zusammenhang geht dahin, nach welchem Recht der
Massnahmerichter schnell entscheiden soll, wenn ihm das anwendbare ausldn-
dische Recht nicht eindeutig bekannt ist oder die Klirung des Standes des aus-
landischen Rechtes ldngere Zeit beansprucht. Ich wiirde meinen, es sollte fir diesen
Fall eine spezialrechtliche Regelung in dem Sinne angenommen werden, welche die
einstweiligen Anordnungen in dem Umfang erm6glicht, wie sie bei Anwendung der
lex fori moglich waren. Es sollte indessen moglich sein, dass eine derartige An-
ordnung riickgéangig gemacht wird, sobald feststeht, welches das anwendbare aus-
landische Recht ist und dass die getroffene Massnahme unter dem anwendbaren
ausldndischen Recht nicht zuldssig wire.

Eine Besonderheit in diesem Zusammenhang stellt schliesslich noch das Patent-
schutziibereinkommen zwischen der Schweiz und dem Firstentum Liechtenstein
vom 22. Dezember 1978 dar. Kein Zweifel besteht iiber die Vollstreckbarkeit der ge-
richtlichen Entscheidungen des Massnahmerichters in beiden Staatsgebieten. Eben-
so konnen Entscheide vorprozessualer Art von dem mit dem Hauptprozess befass-
ten Richter fiir das gesammte Vertragsgebiet abgedndert werden. Im iibrigen muss
aber wohl unterschieden werden, ob es sich um eine vorsorgliche Massnahme ge-
stiitzt auf das Patentgesetz oder um eine solche nach dem Recht des Fiirstentums
Liechtenstein handelt. Jedenfalls kann nach Auffassung des Richters im Fiirsten-
tum Liechtenstein nur der liechtensteinische Massnahmerichter eine nach dem dor-
tigen Recht zusétzlich getroffene vorsorgliche, sogenannte «Erfillungskontrolle»
wieder abdndern (SM 1982 S. 86).
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Die vorsorglichen Massnahmen im gewerblichen Rechtsschutz
gemaiss der Tessiner Prozessordnung*

Dr. iur. Spartaco Chiesa

Prasident des Appellationsgerichtes des Kantons Tessin

Die wirtschaftspolitische Entwicklung im Kanton Tessin hat ihre Auswirkungen
auch auf die Rechtsprechung. Erst in den letzten Jahren haben sich gréssere Unter-
nehmen der Elektrotechnik, der Elektronik und der Pharmazeutik hier niedergelas-
sen und Produkte eigener Forschung auf den Markt gebracht.

Die Statistik des Appellationsgerichts von 1970 bis und mit dem Jahre 1980 weist
keine Klage auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes auf und kein Gesuch
um Erlass vorsorglicher Massnahmen. Erst 1981 sind vier Gesuche eingegangen, ge-
folgt von einer raschen Steigerung bis zu einer maximalen Anzahl von zehn neuen
Streitigkeiten 1984/1985; zum Teil handelte es sich nur um Gesuche um Erlass vor-
sorglicher oder superprovisorischer Massnahmen. Von diesen Prozessen gelangten
nur wenige zu einem Endentscheid: meistens wird der Streit nach dem Entscheid
tiber die vorsorglichen Massnahmen geschlichtet; in Patentsachen nach Kenntnis-
nahme der Expertise. Auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes hat unser
Gericht wihrend der letzten 10 Jahre nur vier Entscheidungen fillen miissen.

1. Die sachliche Zustindigkeit

1.1

Im Kanton Tessin ist die Zustdndigkeit fiir Streitigkeiten im gewerblichen Rechts-
schutz durch den 1971 revidierten Art. 22 des Gerichtsorganisationsgesetzes (Legge
organica giudiziaria) geregelt. Darin wird die Zivilabteilung des Appellations-
gerichts in eine 1. und eine 2. Zivilkammer geteilt und als einzige kantonale Instanz
fiir Streitigkeiten tiber den gewerblichen Rechtsschutz die zweite Kammer vorge-
sehen, welche sich jedoch weiterhin als zweite Instanz mit Berufungen befasst.

1.2.
Anders geregelt ist die Zustdndigkeit fiir Klagen wegen unlauteren Wettbewerbes.

Der zitierte Art. 22 des Organisationsgesetzes sieht die 2. Zivilkammer des Appel-

* Gekiirzte Fassung eines Vortrages, den der Verfasser am 1. Dezember 1987 an einer Veranstal-
tung des Instituts fiir gewerblichen Rechtsschutz (INGRES) in Ziirich gehalten hat.
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lationsgerichtes als einzige kantonale Instanz vor aber nur, wenn sich die klagende
Partei kumulativ auf UWG und auf einem Bundesgesetz des gewerblichen Rechts-
schutzes beruft, im Einklang mit Art. 5 Abs. 2 des UWG. In allen anderen Fillen ist
fiir diese Streitigkeiten der Bezirksrichter (d.h. der Pretore) zustandig.

In der Praxis ist die falsche Meinung verbreitet, dass fiir Klagen des UWG auch
das Appellationsgericht zustindig sei. Dieses ist aber dafiir inkompetent und
die Klage oder das Gesuch muss weitergeleitet werden, wofiir hochstens 48 Stun-
den verlorengehen. Manchmal werden Gesuche um FErlass vorsorglicher Mass-
nahmen oder sogar Klagen eingeleitet, die in Wirklichkeit nur auf der Grundlage
des UWG beruhen, die aber formell nicht mit der Verletzung eines gewerblichen
Rechtsschutzesbegriindet werden. Das zwingt die 2. Zivilkammer des Appellations-
gerichts zur Behandlung des Streites oder wenigstens zur Entscheidung iiber die
beantragten vorsorglichen Massnahmen, ohne dass es méglich ist, in jenem Stadi-
um des Prozesses die Zustandigkeit des Gerichts auszuschliessen, besonders wenn
der Antrag mit advokatorischer Geschicklichkeit prédsentiert wird. Das war letzt-
hin der Fall, als eine internationale Brennstoffirma gegen den Inhaber einer Tank-
stelle vorging, weil dieser nach Auflésung eines Lieferungsvertrages, die Tankstelle
im Aussehen etwas neutralisiert hatte aber nicht so, wie die ehemalige Lieferfirma
wiinschte. Insbesondere beanstandete sie, die Farben der Tanksidulen seien dhn-
lich wie diejenigen, die ihr weltbekanntes Produkt charakterisieren. Das ist ein Tat-
bestand, der den Wettbewerb betrifft und vom Bezirksrichter hitte behandelt
werden miissen. Der Vertreter der Kédgerin vervollstindigte jedoch in geschickter
Weise den Tatbestand, indem er geltend machte, der Inhaber der Tankstelle, der
gleichzeitig auch Zigaretten, Schokolade etc. in einem der Tankstelle angebauten
Laden verkauft, habe bis zu einem Zeitpunkt nach Vertragsauflosung diese Ware
in Plastiksdckchen verpackt, die noch die Marke der Benzinfirma trugen. Dies
mag wohl objektiv ein sekundidres Element des Tatbestandes gewesen sein; es
geniigte jedoch, um den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor dem Appellations-
gericht zu beantragen.

Eine durchaus dhnliche Situation wird dann geschaffen, wenn durch eine Klage
wegen unlauteren Wettbewerbs Schadenersatz in Hohe von mindestens Fr. 200 000.—
(Streitwert) verlangt wird. Bei diesem Streitwert kann heute direkt vor dem Appel-
lationsgericht geklagt werden. Da gemiss Art. S ZPO der Streitwert vom Klagebe-
gehren bestimmt wird, hat es der Klager in der Hand, mit der Héhe des verlangten
Schadenersatzes die sachliche Zustdndigkeit des Gerichts zu bestimmen.

1.3.

Unsere Kammer hat sich mit der Frage auseinandersetzen miissen, welche Instanz
dafiir zustdndig ist, wenn eine Klage (oder ein Gesuch um vorsorgliche Massnah-
men) sowohl auf dem UWG als auch auf einer anderen bundesritlichen Regelung
beruht, die nicht zu den in Art. 22 OG aufgezihlten gewerblichen Schutzrechten ge-
hort. In casu handelte es sich um Art. 956 Abs. 2 OR (Firmenschutz).

Erkannt wurde auf Unzustdndigkeit des Appellationsgerichts, weil das OR nicht
die Moglichkeit einer einzigen kantonalen Instanz fiir die Behandlung der Streitig-
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keiten im Firmenschutzrecht vorsieht, im Gegensatz zu den Gesetzen des gewerb-
lichen Rechtsschutzes!.

1.4.

Wenn in der Praxis Unsicherheiten iiber die sachliche Zustdndigkeit des Gerichts
entstehen konnen oder wenn eine Klagschrift oder ein Gesuch um Erlass vorsorg-
licher Massnahmen bei einem unzustdndigen Gericht eingereicht werden, kommt
Art. 126 Tessiner ZPO zur Anwendung, der ex officio eine sofortige Weiterleitung
des Prozessaktes an die zustindige Gerichtsinstanz vorsieht. Fiir den Fall eines
weiteren Kompetenzkonfliktes ware dann eine Zivilkammer des Appellationsgerichts
- gem. Art. 25 ZPO - zustdndig.

2. Die sachliche Zustdndigkeit fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen

Der Tessin gehort nicht zu den Kantonen, die prozessuale Bestimmungen iiber die
Zustandigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen in Streitigkeiten des gewerb-
lichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts erlassen haben. Obwohl ein solches
Gesuch vor Anhidngigmachung des Rechtstreites keine zivilrechtliche Streitigkeit
darstellt, ist jene Gerichtsstelle zustindig, die - trotz des spezialgesetzlichen
Charakters der Sache - allgemein fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor-
gesehen ist.

Gemaiss Tessiner ZPO ist fiir vorsorgliche Massnahmen der Richter des Haupt-
verfahrens zustdndig, auch wenn das Hauptverfahren noch nicht hingig ist. Diese
Norm steht im Einklang mit prozessualen Bestimmungen des Bundesrechts, mit
Art. 29 und 31 des MSchG und mit Art. 28 des MMG?2.

Im PatG und im UWG ist von der «zustindigen Behorden» die Rede, was den
Kantonen die Bestimmung derselben iliberlasst.

Die Variante dass dieselbe Gerichtsstelle fiir den Hauptprozess und fir den
Erlass vorsorglicher Massnahmen zustindig ist, bietet meines Erachtens, grosse
Vorteile.

I Siehe Botschaft des Bundesrates zum neuen Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
§ 243.1 und nUWG Art. 13 Abs. 2.

2 Dass die letztgenannte Norm auf eine bereits erfolgte Zivil- oder Strafklage hinweist, ist nur
scheinbar eine Einschrankung der Moglichkeit, vorsorgliche Massnahmen vor dem Haupt-
prozess zu erlassen: Ich verweise auf Hans Peter Ming, Die vorsorgliche Massnahmen im Ge-
werblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Diss. Ziirich 1969, S. 47 und auf die dort zitierte
Doktrin.
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2.1

In einem Kanton mit wenig Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz ist es an-
gezeigt, dass sich nur ein Gericht mit allen Stufen des Prozesses befasst. Auch wenn
die Spezialisierung des Gerichts nur bescheiden sein kann, fordert diese Losung die
formelle und die materielle Rechtssicherheit.

2.2.

Wenn nicht eine einzige Stelle fiir alle prozessualen Phasen zusténdig ist, ent-
stehen jene Probleme, die andere Kantone kennen, insbesondere wenn die vorsorg-
lichen Massnahmen vor Anhingigmachung des Hauptprozesses in der Zustandig-
keit von Gerichtsstellen liegen (Bezirksrichter oder Justizkommissionen), die fiir
das Hauptverfahren dann nicht mehr kompetent sind. Solche Probleme entstehen,
wenn die Hauptklage anhidngig gemacht wird und ein Gesuch um Erlass vorsorg-
licher Masnahmen noch nicht erledigt ist®> aber auch dann, wenn das fiir das
Hauptverfahren zustiandige Gericht einen Prozess einleiten muss und gegeniiber
einer Partei eine vorsorgliche Massnahme bereits erlassen wurde. Es diirfte nicht
selten zu einer Uberpriifung jener vorsorglichen Entscheidung kommen, was nicht
im Interesse der Rechtssicherheit liegt.

2.3.

Nach Art. 377 Abs. 2 der Tessiner ZPO ist fiir Streitigkeiten, die vom Appel-
lationsgericht behandelt werden, der Vorsitzende der entsprechenden Abteilung
oder der allfillige Intruktionsrichter fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen
zustdandig. Diese Norm schliesst ¢ine regelmissige Diskussion durch die ganze
Kammer nicht aus, besonders dort, wo fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen
ein Beweisverfahren notwendig war.

3. Die ortliche Zustidndigkeit zum Erlass vorsorglicher Massnahmen

3.1

Die ortliche Zustdndigkeit ist von den Bundesgesetzen geregelt, insbesondere
von Patentgesetz Art. 77 und 75. Die anderen Gesetzestexte kennen keine derart
detaillierte Normierung. Das hat zur Frage gefiihrt, ob der Richter des Begehungs-
ortes fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen vor Anhédngigmachung des Haupt-
prozesses zustdndig ist, auch wenn der Angeklagte Wohnsitz in der Schweiz hat,

3 SMI 1978, S. 230 und 1979, S. 154.
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und dieser Wohnsitz sich in einem anderen Kanton befindet als der Begehungsort.
Dazu verweise ich auf BGE vom 6. Dezember 1982¢ der eine klare Darlegung der
verfassungskonformen Losung bietet.

Nach kantonalem Recht, das ergdnzend angewendet wird’, kénnte zur vorsorg-
lichen Beweissicherung fiir einen kiinftigen Prozess Art. 377 III ZPO zur Anwen-
dung gelangen, nach welchem jeder Richter fiir eine solche Massnahme zustindig
ist, sobald sich das Objekt der beantragten Massnahme in seiner Gerichtsbarkeit
befindet. Fiir alle anderen vorsorglichen Massnahmen ist es nicht maoglich, eine
Ausnahme von Art. 59 BV zu machen.

3.2

Gemiss Art. 97 Ziff. 3 Tessiner ZPO ist die 6rtliche Zustandigkeit nur dann eine
von Amtes wegen zu priifende notwendige Prozessvoraussetzung, wenn das Gesetz
einen ausschliesslichen Gerichtsstand vorsieht. Bekanntlich sind die o6rtlichen
Gerichtsstande in bezug auf zivilrechtliche Streitigkeiten iiber den gewerblichen
Rechtsschutz zwingend®. Gemadss Art. 22 ZPO sind deshalb Gerichtsstandsver-
einbarungen moglich; solche werden dann vermutet, wenn sich der Beklagte vorbe-
haltslos auf den Prozess vor einem unzustdndigen Gericht einldsst (ZPO Art. 22
lit. b). Auch bei vorsorglichen Massnahmen, die in der Regel erst nach Anhérung
der Parteien verfiigt werden, gilt somit dieses Prinzip.

Etwas anders gilt bei superprovisorischen Verfiigungen, bei der die Fiktion
einer Gerichtsstandsvereinbarung durch das Verhalten der Parteien nicht entstehen
kann. Hier wird jedoch eine summarische Uberpriifung der eigenen Kompetenz ge-
nigen’.

4. Zum Thema Schutzschriften

In unserem Lande ist dieses Verteidigungsmittel wenig bekannt; es beruht auf
keiner Rechtsgrundlage und ist ein Phinomen, das von gewissen praktischen Be-
diirfnissen herrithrt. Konkret handelt es sich um ein Schreiben an das zustidndige
Gericht von jemandem, der den Erlass superprovisorischer Massnahmen befiirch-
tet. Danach unterbreitet er dem Gericht seine Stellungnahme und die dazuge-
horende Dokumentation, fiir den Fall, dass tatsichlich ein solches Gesuch von
einer bestimmten Gegenpartei eingereicht werden sollte. In solchen Schriften ist zu
lesen:

SMI 1983, S. 155 ff.

vgl. Troller, Immaterialgiiterrecht 3. Auflage, S. 1076.

s. Troller, a.a.0.

vgl. dazu Meng, Die vorsorgliche Verfiigung nach aargauischer Zivilprozess- und Handels-
gerichtsordnung, Diss. BS 1971, S. 77.

R SR N
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«Ich bitte Sie dieses im Falle, dass die Firma XY ein Gesuch um Beschlagnahmung
von Waren der von mir vertretenen Firma einreicht als Stellungnahme zur Kenntnis
zu nehmen».

In andern Fillen wird ein formeller Antrag um Abweisung des allfélligen Ge-
suches gestellt; oder es wird nur die Bitte gedussert, vor der Entscheidung angehort
zu werden.

Teplitzky (NJW 1980, S. 1667) definiert die Schutzschrift als «vorbeugendes
Verteidigungsmittel gegen einen erwarteten Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Verfigung».

Ich erwihne dieses Thema, weil anscheinend einzelne sehr aktive Anwaltsbiiros
aus Ziirich meinen, dass das Appellationsgericht in Lugano Schutzschriften ent-
gegennehme.

In den letzten 7 oder 8 Jahren sind in der Tat verschiedene Schutzschriften (fast
ausschliesslich von Ziircher Anwilten) bei unseren Gerichten eingegangen. Sie
wurden jeweils kommentarlos in einem Ordner gesammelt bis ich sie vor zwei
Jahren den Absendern zuriickgeschickt habe: Keine wichtige Entscheidung, da die
Schutzschriften mit der Zeit ihre Aktualitit vollig verloren hatten. Unser Gericht
hat den Empfang solcher Schriften nie bestétigt, - wie das Zivilgericht Basel im
Jahre 1983 mit dem Vermerk «ohne Gewihr auf Beachtung». Unser Gericht musste
aber nie iiber ein Gesuch um Erlass superprovisorischer Massnahmen entscheiden,
welches sich auf eine erhaltene Schutzschrift bezog.

Das Appellationsgericht Lugano hat mit seiner passiven Haltung gegeniiber
Schutzschriften nicht bekundet, dass es sie nétigenfalls berticksichtigt hétte.

Dass die Schweizer Gerichte sich von dieser Errungenschaft aus dem Ausland
distanzieren wollen, ist nicht verwunderlich, da sie der Gesetzesgrundlage entbehrt.
Ich kenne die Umstdnde in Deutschland, wo sie verbreitet ist, nicht. Aus der Litera-
tur kénnte man ableiten, dass dort die Gerichte superprovisorische Verfiigungen
grossziigiger bewilligen als in der Schweiz8. Teplitzky schreibt: «Die grosse Masse
der einstweiligen Verfiigungen wird im Beschlussverfahren ohne miindliche Ver-
handlung erlassen».

Die Lage ist bei uns - wenigstens was unser Gericht anbelangt (aber vermutlich
auch in den anderen Kantonen) - véllig verschieden:

Gemaiss Gesetz und Doktrin stellt die Anordnung von Massnahmen ohne vor-
herige Anhorung der Parteien die Ausnahme dar. Spatestens nach erfolgter Durch-
fihrung der Massnahmen werden die Parteien innerhalb eines kurzen Termins zur
Verhandlung vorgeladen.

Das Handelsgericht Ziirich® hat mit Recht entschieden - der Grundsatz ist
jedem Schweizer Richter naheliegend, - solche Massnahmen seien nur mit Zu-
riickhaltung zu verfiigen, weil sie eine vorliufige Verweigerung des rechtlichen
Gehors darstellen. Diese Verantwortung verpflichtet den Richter im Einzelfall

WRP 1980, S. 375.
9 SMI 1979, S. 128.
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zu priifen, ob die Voraussetzungen fiir eine solche Ausnahmeentscheidung gegeben
sind; mit anderen Worten, er muss von Fall zu Fall entscheiden, ob es notwendig
und verantwortbar ist, eine vorlaufige Verweigerung des rechtlichen Gehors zu ver-
fiigen.

Daraus folgt, dass Schutzschriften mit dem einzigen Zweck, den Richter zur
Anhorung der Parteien zu veranlassen, schon theoretisch unnétig sind.

Besondere Aspekte sind mit dem Antrag um Erlass superprovisorischer beweis-
sichernder Massnahmen verbunden: Z.B. Beschlagnahmung von Dokumenten, von
Werkzeugen, oder von Giitern, aber auch die Inventarisierung oder ein Augen-
schein. Oft wird es fiir die bedrohte Partei leichter sein, statt eine Schutzschrift ans
Gericht zu schicken, die Beweise konkret verschwinden zu lassen.

Uberdies kann ich mir kaum materiellrechtliche Griinde in einer Schutzschrift
vorstellen, die der Notwendigkeit, Beweise zu sichern, entgegengehalten werden
konnten.

Anders liegen die Dinge, wenn das Gesuch um superprovisorische Massnahmen
damit begriindet wird, der drohende Nachteil wiirde durch den Ablauf auch nur we-
nige Tage - d.h. der Zeit, die auch das fleissigste Gericht fiir die prozedurmassige
Durchfithrung des Contradictoriums braucht - unverhaltnismassig vergrossert wer-
den. Als typische Beispiele erwidhne ich die Ausstellung einer patentverletzenden
Maschine auf einer Branchenmesse, aber auch die (iberraschende Einfithrung von
Waren in grosser Zahl zu viel tieferen Preisen als die Originale (diesen Tatbestand
habe ich dem «Immaterialgiiterrecht» von Troller entnommen), oder eine konti-
nuierliche herabsetzende Werbekampagne durch die Presse.

Gerade in diesen Fillen scheint es mir besonders schwierig zu sein, die Proble-
matik der Schutzschriften zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu losen. Einerseits
stehen die durch das Handelsgericht Ziirich im Entscheid vom 20.9.1983 darge-
legten Argumente, die vermehrt auf eine korrekte Anwendung der Prozessordnung
verweisen, anderseits kann man die dazu gedusserte Stellungnahme von Lucas
David!® nicht ignorieren, wo die Beriicksichtigung der in Schutzschriften darge-
legten materiellrechtlichen Tatsachen quasi als Hilfsmittel fiir den Richter ange-
sehen werden.

Abschliesend stelle ich folgende Fragen, zu denen ich als Richter nicht Stellung
nehmen kann:

1. Wire dem Richter nicht angesichts seiner grossen Verantwortlichkeit gedient,
wenn er bei der Beurteilung des Sachverhaltes iiber ein vollstdndigeres Tatsachen-
bild verfiigen kénnte?

2. In der Verfiigung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handels-
gericht vom 3. Oktober 1983" wird unter anderem erwogen:

10 SMTI 1984, S. 267 ff.
1T vgl. SMT 1984, S. 265 ff. Siehe jedoch im vorliegenden Heft das Urteil des Prisidenten des HG
ZH vom 11.8.1988 in Abschnitt IV Patentrecht, «Schutzschrift I11», S. 103 (Die Redaktion).
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«Wiirden jeweils vorher deponierte Schutzschriften beriicksichtigt, so miisste
dem Gesuchsteller, soweit auf den Inhalt der Schutzschrift abgestellt wiirde, Ge-
legenheit gegeben werden, in Beobachtung seines Anspruches auf rechtliches Ge-
hor Stellung nehmen zu kénnen. Das wiirde aber bedeuten, dass eine Verzoge-
rung eintreten wiirde, die ein Gesuchsteller nicht hinnehmen muss, wenn in einem
konkreten Zusammenhang einmal die Voraussetzungen des gesetzlichen Anspru-
ches auf Tétigwerden des Richters ohne vorherige Anhorung der Gegenpartei er-
fallt sind.»

Wire es nicht denkbar - um die beflirchtete Verzogerung zu vermeiden -
Schutzschriften sofort nach ihrem Eintreffen der drohenden Partei in Kopie
zukommen zu lassen?
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Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

1. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /
Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

Art. 2 CC art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - « ABAQUE»

- Appréciation du risque de confusion entre raisons sociales (c. 1 a).

- Il existe un risque de confusion entre les raisons sociales « Abaque 2000 SA» et
«Abac SA, Société Fiduciaire», les termes « Abaque» et «Abac» étant pré-
pondérants (c. 1 b).

- Il importe peu qu’il n’y ait pas de rapport de concurrence entre les parties
(c. 1b)

- Pour que le droit du demandeur soit périme, le défendeur, de bonne foi, doit
établir que sa raison a acquis une notoriété et une valeur patrimoniale certaines
et que l'attitude du demandeur heurte de maniére évidente la bonne foi (c. 2 a).

- Beurteilung der Verwechselbarkeit von Geschdiftsfirmen (E. 1 a).

~ Es besteht Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen «Abaque 2000 SA» und
«Abac SA, Société Fiduciaire», da die Ausdriicke Abaque und Abac einprig-
sam sind (E. 1 b).

- Es kommt kaum darauf an, dass zwischen den Parteien kein Wettbewerbsver-
hdltnis besteht (E. 1 b).

~ Um sich auf Verwirkung der klidgerischen Rechte berufen zu konnen, muss der
gutgldubige Beklagte dartun, dass seine Firma eine Bekanntheit und einen
wertvollen Besitzstand erworben hat und dass das Vorgehen des Kligers offen-
sichtlich gegen Treu und Glauben verstosst. (E. 2 a).

Arrét du tribunal fédéral (lére cour civile) du 20 octobre 1987 dans la cause
Abaque 2000 SA ¢/ Abac SA, Société Fiduciaire (communique par Me Pierre-
André Béguin, avocat a Geneéve).

Faits

A. - La société Abaque 2000 S.A. a été inscrite au registre du commerce de
Geneve le 6 avril 1979. Son but consiste dans les opérations, réalisations, conseils et
analyses en matiére d’informatique.

Abac S.A., qui a pour activités 'exploitation d’une fiduciaire, la remise de com-
merces et ’élaboration de logiciels informatiques, a été inscrite au registre du com-
merce le 22 mars 1985. Cette société a repris I’actif et le passif de la Fiduciaire Abac,
Roger P. Bregy, qui avait pour but I’exploitation d’un bureau fiduciaire, ainsi que
le courtage immobilier, commercial et en matiére d’assurances; il s’agissait d’une
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raison individuelle qui avait été inscrite au registre du commerce le 18 septembre 1979
avant d’étre radiée le 22 mars 1985 en raison de la constitution de la société Abac S.A.

Deés le 21 avril 1986, Abaque 2000 S.A. a demandé en vain a Abac S.A. de mo-
difier sa raison sociale afin que tout risque de confusion entre les deux sociétés
fat évité.

B - Le 16 octobre 1986, Abaque 2000 S.A. a ouvert une action en constatation de
droit, en cessation de trouble et en dommages-intéréts a I’encontre d’Abac S.A.

Par arrét du 10 avril 1987, la Cour de justice du canton de Genéve a interdit
a Abac S.A. de faire usage de sa raison sociale dans sa forme actuelle et lui a
ordonné de procéder a la modification de sa raison sociale dans un délai de 45
jours des P’entrée en force de ’arrét, le tout sous la menace des peines prévues par
I’art. 292 CP.

C. - La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral, sous sa nouvelle rai-
son sociale Abac S.A., Société Fiduciaire. Elle conclut a ce qu’elle soit autorisée a
faire usage de sa raison sociale dans sa forme actuelle, et a ce que la demanderesse
soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

La demanderesse et intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. - a) La raison de commerce d’une société anonyme qui ne contient pas de
nom doit se distinguer nettement de toute raison déja inscrite en Suisse (art. 951
al. 2 CO); si cette disposition n’est pas respectée, le titulaire de la raison la plus
ancienne peut demander au juge de mettre fin a 'usage indu de la raison la plus
récente et, s’il y a faute, réclamer des dommages-intéréts (art. 956 al. 2 CO). Les
sociétés anonymes peuvent former librement leur raison, sous réserve des dis-
positions générales sur la formation des raisons de commerce (art. 950 al. 1 CO);
rien ne les empéche donc de choisir une raison qui se distingue nettement de toutes
celles qui existent déja. Aussi le Tribunal fédéral pose-t-il des exigences rigoureuses
quant au caractere distinctif de la raison d’une société anonyme. Le risque de con-
fusion s’apprécie en fonction du degré d’attention qu’on peut attendre des per-
sonnes avevc lesquelles les titulaires des deux raisons sont en relation d’affaires.
Lexigence d’une différenciation claire ne vise pas a réglementer des rapports de con-
currence; elle a pour but de protéger la personnalité du titulaire et tend aussi a éviter
que le public ne soit induit en erreur (ATF 100 I1 226 consid. 2 et les arréts cités).
Il ne faut pas que l’on puisse croire, en se fondant sur les ressemblances entre
les raisons, que leurs titulaires sont unis par des liens juridiques ou économiques
(ATF 92 II 96/97; cf. aussi ’arrét non publié Hotel Panoramic S.A. - Villars-sur-
Ollon c. Société immobiliere Panoramic-Villars S.A., du 17 février 1987, et les
arréts cités).

La question de I’existence d’un danger de confusion reléve du droit; le Tribunal
fédéral, saisi d’un recours en réforme, en connait donc librement (ATF 95 II 458
consid. 1). Pour savoir si un danger de confusion existe, on comparera les deux
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raisons de commerce dans leur ensemble. Cependant, lorsqu’elles contiennent des
éléments qui, par leur signification ou par leur sonorité, frappent plus que les
autres, ces ¢éléments prendront une importance particuliére pour 'appréciation
du risque de confusion, car ils restent mieux en mémoire et sont souvent utilisés
seuls dans les affaires, aussi bien oralement que par écrit. Il ne suffit pas que ’'on
puisse distinguer les raisons quand on les compare avec attention; il faut, bien plus,
que le souvenir permette de les différencier nettement (ATF 97 II 235/236 et les
arréts cités; ainsi que 'arrét non publié cité plus haut et ses références).

b) En Uespéce, les éléments frappants de chacune des raisons en cause sont les
termes Abaque et Abac. Quasiment composés des mémes lettres, les deux mots
se prononcent de la méme maniere, se réféerent manifestement au nom de chose
«abaque» (Le grand Robert de la langue francaise, 2e éd.: tablette a calculer de
I’Antiquité; boulier-compteur; représentation graphique permettant d’éviter ou de
simplifier certains calculs), et créent de la sorte un indiscutable risque de confusion.
Ce danger de confusion devrait étre reconnu méme en I’absence de rapports de con-
currence entre les deux sociétés.

La cour cantonale a donc admis, a juste titre, que les conditions d’application
de Part. 956 al. 2 CO étaient réunies a I’encontre de la défenderesse, Ie préjudice
existant dés qu’il y a danger de confusion (ATF 80 II 145 consid. 3 a). Ce risque s’est
d’ailleurs concrétisé, puisque la Cour de justice cite le cas d’une confusion commise
par un partenaire commercial de la défenderesse.

2. - a) Le droit de demander la radiation d’un nom et de faire cesser son utili-
sation en se fondant sur les dispositions du droit des marques, des raisons de
commerce ou de la concurrence déloyale peut se périmer par I’écoulement du temps,
selon P’art. 2 CC (ATF 100 11 397 s. consid. 2, 98 II 144 consid. 3 et les arréts cités;
arrét non publié ESA c. ESA S.A., du 24 février 1981).

Le défendeur qui s’oppose a ’action par ce motif doit d’abord établir que I’'emploi
sans opposition de la raison ou de la marque litigieuse a conféré a celle-ci une noto-
riété et a fait acquérir a son titulaire une valeur patrimoniale qu’il ne peut étre tenu
d’abandonner sans autre (ATF 100 I1 399, 88 11 180; Merz, n. 517 et 533 ad art. 2 CC;
von Biiren, Kommentar zam UWG, p. 199). Il y aurait abus de la part du demandeur
a exercer son droit dans de telles conditions aprés des années d’inaction.

La jurisprudence a cependant précisé que la Iésion importante des intéréts du
défendeur ne suffisait pas; il faut encore que le demandeur abuse manifestement
de son droit, cest-a-dire que son attitude heurte de maniére évidente la bonne foi
(ATF 98 II 145). En outre, seul le défendeur de bonne foi peut en principe se pré-
valoir de la péremption (ATF 95 II 362).

Le juge apprécie de cas en cas si la péremption doit étre retenue, en considérant les
¢éléments objectifs et la bonne foi des parties (ATF 88 11 180 consid. 3). Pabus de droit
du demandeur sera d’autant plus aisément reconnu qu’il s’est abstenu d’agir pendant
un plus grand nombre d’années et que les intéréts lésés par son intervention tardive se
sont accrus. I sera admis si la carence du demandeur n’est pas justifiée par des rai-
sons valables, et le défendeur pourra se prévaloir de la péremption méme s’il n’était
pas initialement de bonne foi (ATF 81 I1 290, 76 11 395; von Biiren, op. cit., p. 200).
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b) On fera tout d’abord abstraction, parce qu’elle est irrecevables, d’une affir-
mation de la défenderesse laissant entendre que I'appellation Fiduciaire Abac était
utilisée par Roger P. Bregy avant I’inscription au registre du commerce de la raison
sociale de la demanderesse. Ce fait ne ressort absolument pas des constatations de
l’arrét attaqué (art. 63 al. 2 OJ).

De méme, la défenderesse affirme, en vain, qu’il est incontestable que le terme
Abac a acquis notoriété en rainos de son emploi de 1979 a ce jour comme élément
caractéristique de la fiduciaire qu’elle a reprise en 1985. Cette notoriété conférée
par 'emploi sans opposition d’une raison de commerce, qui doit étre établie par la
partie défenderesse, ne ressort nullement des constatations de fait de l’arrét atta-
qué (art. 63 al. 2 OJ).

Enfin, on ne peut considérer en l’espéce que la demanderesse abuse manifeste-
ment de son droit, soit que son attitude heurte de maniére évidente la bonne foi
et que sa carence envers la défenderesse et son prédécesseur n’était pas justifiée par
des raisons valables. En effet, d’une part, la raison individuelle Fiduciaire Abac,
Roger P. Bregy, n’avait pas le méme impact et ne présentait pas un risque de con-
fusion aussi intense qu’Abac S.A., du fait de l‘importance non négligeable du
patronyme accompagnant le mot Abac; d’autre part, le fait, retenu par 'arrét atta-
qué, que la Fiduciaire Abac, Roger P. Bregy, ne déployait pas ses activités dans le
domaine informatique, peut étre considéré comme une raison valable, et admissible
sous l'angle de la bonne foi, de I'inaction de la demanderesse.

C’est donc avec raison que la cour cantonale n’a pas retenu une violation de
l'art. 2 CC par la demanderesse et la péremption des droits de celle-ci par I’écou-
lement du temps.

Art. 951 Abs. 2 OR. - «<FOCUS»

- Firmenzusdtze, die bloss aus den iiblichen Hinweisen auf die Tdtigkeit oder die
Rechtsform bestehen, bringen keine geniigende Unterscheidbarkeit (E. 3).

— Selbst eine in der Schweiz nicht tiatige Domizilgesellschaft hat ein schiitzbares
Interesse daran, sich Verletzungen in der Schweiz zu widersetzen (E. 4).

- Des adjonctions se rapportant uniquement au domaine dactivité ou a la
forme juridique de 'entreprise ne suffisent pas a écarter le risque de confusion
(c. 3).

- Une société de domicile - méme si elle n'exerce pas d’activité en Suisse - pos-
séde un intérét digne de protection a s‘opposer a un usage indii de sa raison de
commerce en Suisse (c. 4).

BGer, 1. Ziv. Abt. vom 29.3.1988 i.S. Focus AG fir Marketing und direkte Kom-
munikation, Ziirich, ca. Genossenschaft Focus Satzservice, Ziirich und Focus
AG, Zug (mitgeteilt von RA Dr. M. Streuli-Youssef).
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Die Genossenschaft Focus Satzservice (Genossenschaft) und die Focus AG,
eingetragen seit 1979 im Handelsregister des Kantons Ziirich bzw. seit 1970 im
Handelsregister des Kantons Zug, sprechen der Firma der seit 1985 im Handels-
register des Kantons Ziirich eingetragenen Focus AG fiir Marketing und direkte
Kommunikation (Marketing) die erforderliche Unterscheidungskraft ab. Auf
Klage der Genossenschaft (Klagerin 1) und der Focus AG (Kligerin 2) gegen
die Marketing bejahte das Handelsgericht des Kantons Ziirich mit Urteil vom
25. Juni 1987 die Verwechselbarkeit der Firma der Beklagten mit denjenigen
der Klidgerinnen, verbot ihre Beniitzung iiber das Jahr 1987 hinaus und befahl,
die Firma bis zum 31. Dezember 1987 im Handelsregister durch eine andere Firma
zu ersetzen. Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts Berufung ein-
gereicht,

Das Bundesgericht zieht in Erwdagung:

3. - Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz
eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Andernfalls
kann deren Inhaber auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren Firma sowie bei
Verschulden auch auf Schadenersatz kiagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Die Unter-
lassungsklage setzt nur den Nachweis des unbefugten Gebrauchs der Firma vor-
aus. Dass dieser bereits zu Verwechslungen gefiithrt habe, braucht nicht dargetan
zu werden (BGE 88 II 294). Da Aktiengesellschaften ihre Firma unter Wahrung
der allgemeinen Grundsitze iiber ihre Firmenbildung frei wihlen und daher mit
Leichtigkeit eine ausreichende Unterscheidbarkeit herstellen kénnen (Art. 950
Abs. 1 OR), sind an diese strenge Anforderungen zu stellen (BGE 100 11 226 E. 2
mit Hinweis). Sie misst sich an der zu erwartenden iiblichen Aufmerksamkeit
derjenigen Kreise, mit denen die Firmeninhaber geschiftlich verkehren. Dieses
Kriterium schrankt jedoch den Firmenschutz nicht auf wettbewerbsrechtliche
Gesichtspunkte ein. Das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der
Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der édlteren Firma um seiner
Personlichkeit und seiner gesamten Geschéftsinteressen willen vor Verletzungen
bewahren sowie das nicht bloss aus eigentlichen Geschiftspartnern bestehende
Publikum vor Irrefithrung schiitzen; insbesondere sollen Ahnlichkeiten nicht
falschlicherweise die Vermutung aufkommen lassen, die beiden Geschéiftsinha-
ber stinden zueinander in rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen (dazu
BGE 100 I a.a.0., 88 II 294 f. E. 1, je mit Hinweisen). Besonders deutliche Unter-
scheidung ist erforderlich, wenn die angesprochenen Publikumskreise oder die
sachlichen und ortlichen Geschéftsbereiche sich ganz oder teilweise decken (BGE
97 11 235 mit Hinweisen).

Ob Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht im
Berufungsverfahren frei priift (BGE 95 11 458 E. 1). Dabei vergleicht es die beiden
Firmen in ihrer Gesamtheit, doch kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder
Sinn hervorstechen, erhohte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung besser haften
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bleiben und im miindlichen und schriftlichen Verkehr oft allein verwendet werden.
Auch geniigt es nicht, dass die Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar
sind; sie miissen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden
kénnen (BGE 97 11 235 f. mit Hinweisen).

a) Die Beklagte erblickt eine Verletzung von Bundesrecht durch die Vorinstanz
in fehlerhafter rechtlicher Wiirdigung des Sachverhalts (Art. 43 Abs. 4 OG) und in
der Uberspannung der Anforderungen an die Unterscheidungskraft der Geschéfts-
firmen. Dabei kommt der erstgenannten Riige keine selbstandige Bedeutung zu, da
sich die rechtlichen Konsequenzen aus dem Sachverhalt aus der Anwendung der
einschlagigen Regeln des Firmenrechts ergeben.

b) Der Vorinstanz ist durchaus beizupflichten, wenn sie beim Vergleich der
drei Firmenbezeichnungen im gemeinsamen Bestandteil «Focus» das zentrale
und hervorstechende Element erblickt. Der Einwand der Beklagten, dieses Merk-
mal verliere in der Praxis seine Bedeutung deswegen, weil die Klédgerin 1 im tig-
lichen Gebrauch den Bestandteil «Satzservice» in den Vordergrund stelle und
ein anderes Schriftbild als sie selber verwende, vermag dagegen nicht aufzukom-
men. Unterscheidende Bestandteile, die bloss in den iiblichen Hinweisen auf die
Tatigkeit oder - wie der Zusatz «Genossenschaft» - auf die Rechtsform der Gesell-
schaft bestehen, vermogen neben einem hervorstechenden gemeinsamen Ele-
ment die geforderte Unterscheidungskraft nicht herzustellen (BGE 97 I1 156 ff. und
236 E. 2). Aus dem gleichen Grund ist der Zusatz «fiir Marketing und direkte
Kommunikation» in der Firma der Beklagten nicht geeignet, sie ausreichend
von den Firmen der beiden Kligerinnen abzuheben. Ebensowenig taugt dazu
das von ihr verwendete individuelle Schriftbild; dass sie sich nicht geradezu an
das von den Kldgerinnen im Geschiftsverkehr verwendete Erscheinungsbild an-
schleicht, befreit sie nicht von der Verpflichtung, die Firma als solche von vor-
bestehenden Firmen abzuheben. Dabei hilft ihr auch nichts, dass die Verwechs-
lungsgefahr nicht zusatzlich durch Uberschneidungen in Kundenkreis und Ge-
schéftsbereich erhoht wird; ihre Firmenbezeichnung geniigt den Anforderungen
von Art. 951 Abs. 2 OR auch ohne qualifizierende Umstidnde nicht. Diese Be-
stimmung will nicht bloss offensichtliche Verwechslungsgefahr vermeiden, wie
die Beklagte anzunehmen scheint, sondern verlangt ausdriicklich deutliche Unter-
scheidbarkeit.

4. — Der Klagerin 2 spricht die Beklagte ausserdem unter Berufung auf BGE 93
11 256 das Rechtsschutzinteresse ab, weil jene in der Schweiz im geschéftlichen
Verkehr nicht in Erscheinung trete und sich nicht generell gegen Firmenbezeich-
nungen mit dem Bestandteil «Focus» zur Wehr setze, insbesondere gegen die Klage-
rin 1 und gegen die Einzelfirma «Focus Gallery» in Lausanne nicht vorgegangen
sei. Darin, dass die Vorinstanz die Kldgerin 2 nicht zur Beweisfithrung iiber ihre
Geschaftstatigkeit verpflichtet habe, liege auch ein Verstoss gegen Art. 8 ZGB.

a) Es fragt sich zundchst, ob diese Einwinde nicht am fehlenden Rechtsschutz-
interesse der Beklagten scheitern, verpflichtet sie doch bereits die Gutheissung des
Begehrens der Klédgerin 1 zur Anderung ihrer Firma. Die Kligerinnen fiihren je-
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doch, wenngleich gemeinsam, eigenstidndige Klagen, so dass mit der Gutheissung
der einen nicht rechtskréftig iiber die Begriindetheit des mit der anderen Klage ver-
folgten Rechtsanspruchs entschieden wird. Die Beklagte hat daher ein Interesse
daran zu wissen, ob sich ihre Firma ausreichend von der Firma der Kldgerin 2 unter-
scheidet.

b) Die Beklagte geht fehl, wenn sie aus BGE 93 11 256 den Schluss zieht, das Bun-
desgericht stelle entgegen den in E. 3 vor a dargelegten Regeln beim Firmen-
schutz massgeblich auch auf wettbewerbliche Gesichtspunkte ab. In jenem Fall
war der Firmenschutz einem Scheinunternehmen versagt worden, das im Erwerbs-
leben iiberhaupt nicht auftrat und sich rechtsmissbrauchlich einer unwahren und
tduschenden Firma bediente. Letzteres wird vorliegend nicht behauptet, und die
allein auf die Schweiz bezogene Behauptung der Untétigkeit ist nicht geeignet,
Untédtigkeit schlechthin darzutun und die Klagerin 2 zur Scheinfirma werden zu
lassen.

Freilich vertritt ein Teil der Literatur die Auffassung, die zur Klage berechtigende
Beeintriachtigung im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR diirfe entgegen der Bundesge-
richtspraxis nicht allein in der fehlenden Unterscheidungskraft als solcher bestehen,
sondern miisse, um erheblich zu sein, auch das Wettbewerbsverhiltnis beriihren
(Pedrazzini, Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in Lebendiges
Aktienrecht, Festgabe fiir W.F. Biirgi, S. 301; Patry, Schweizerisches Privatrecht
Bd. VIII/1, S. 167 {.; Patrick Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen
und Marken, Diss. Bern 1979, S. 64 f.; Francoise Triimpy, Le droit de la person-
nalité des personnes morales et en particulier des sociétés commerciales, Diss. Lau-
sanne 1986, S. 211). Zu einer Uberpriifung oder gar Anderung der bundesgericht-
lichen Reclitsprechung besteht jedoch kein Anlass. Gegenstand des Firmenschutzes
ist das absolute Recht einer Unternehmung auf ihren Namen. Geschiitzt wird dieser
Name somit nicht nur gegeniiber dem Konkurrenten, sondern gegeniiber jeder-
mann. Die Diversifikationsbestrebungen in der heutigen Wirtschaft machen einen
solchen umfassenden Schutz notwendiger denn je. Die firmenrechtliche Verwechs-
lungsgefahr darf nicht davon abhéngig gemacht werden, ob eine Unternehmung in
einem bestimmten Zeitpunkt zufillig eine konkurrenzierende Tatigkeit entfaltet;
noch vor kurzem in vollig verschiedenen Branchen tidtige Unternehmen kénnen
heute unmittelbare Konkurrenten sein (Kummer, in ZBJV 109/1973 S. 146 f. und
112/1976 S. 160 f.).

Kommt es somit fir den Firmenschutz ungeachtet der wirtschaftlichen Be-
ziehungen allein auf die Unterscheidbarkeit der Firmen an, ist die Geschéafts-
tatigkeit der Klidgerin 2 in der Schweiz unerheblich und der Riige einer Verletzung
von Art. 8 ZGB die Grundlage entzogen. Dass sich die Klagerin 2 der Verwend-
ung des Firmenbestandteils «Focus» durch die Kldgerin 1 und eine Galerie in
Lausanne nicht wiedersetzt habe, wire hochstens dann beachtlich, wenn die Be-
klagte in diesem Verhalten einen Verzicht auf die Durchsetzung des Firmenschutzes
ihr gegeniiber hitte erblicken diirfen und durch den Gebrauch des Zeichens ausser-
dem ein wertvoller Besitzstand erworben worden ware (BGE 109 11 340 f. E. 2a
mit Hinweisen). Es fehlt aber an Anhaltspunkten fiir das Vorliegen dieser Voraus-
setzungen.
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Art. 944 al. 1, 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «MANDATAIRE»

- Les raisons sociales «Sociéte Mandataire SA» et «Mandatex, Société Fidu-
ciaire SA» ne se distinguent pas nettement (c. 2 a a d).

- Lorsqu’une raison de commerce consistant en une indication générique a éte
inscrite, le terme du domaine public ne peut plus étre employé dans une nou-
velle raison sans étre complété d’un élément accessoire frappant (c. 2 e).

- Danger de confusion entre raisons sociales (c. 1 a).

- Die Firmen «Société Mandataire SA» und «Mandatex, Société Fiduciaire SA»
unterscheiden sich nicht deutlich (E. 2 a-d).

- Falls eine Geschiftsfirma mit im Gemeingut stehenden Bezeichnungen ein-
getragen worden ist, konnen die in Gemeingut stehenden Bestandteile nicht
mehr in einer neuen Firma verwendet werden, ohne dass ihnen ein kenn-
zeichnender Zusatz beigefiigt wird (E. 2 e).

~ Wiirdigung der Verwechslungsgefahr zwischen Geschdftsfirmen (E. I a).

Arrét du tribunal fédéral (lére cour civile) du ler juin 1981 dans la cause Société
Mandataire SA ¢/ Mandatex, Société Fiduciaire SA (communiqué par Me Olivier
Dunant, avocat a Geneéve).

Faits

A. - La Société Mandataire S.A., inscrite au registre du commerce de Genéve
depuis 1939, a pour but la gérance de fortune, ’administration de titres, de valeurs
mobilieres et immobiliéres, la gestion de participations financiéres dans des entre-
prises commerciales.

Le 29 mars 1979, une société anonyme portant le nom de Mandatex, Société
Fiduciaire S.A., s’est également fait inscrire dans le registre du commerce de Geneéve.
Ses activité sont, selon ses statuts, la représentation de personnes physiques et
morales, la gestion de biens, 'organisation ou la réorganisation de sociétés, la
révision et I’expertise comptables, I'intervention dans la remise de commerces,
P’achat, la vente, la construction et I’exploitation d’immeubles.

La Société Mandataire S.A., a invité sans succes Mandatex, Société Fiduciaire
S.A., a modifier sa raison de commerce.

B. - La Société Mandataire S.A. a ouvert action le 12 septembre 1979 contre
Mandatex, Société Fiduciaire S.A. Elle a demandé au juge de constater que la
défenderesse usait sans droit de la raison « Mandatex, Société Fiduciaire S.A.». Elle
a exigé la cessation de cette utilisation et la radiation de la raison sociale incriminée.

Par jugement du 6 février 1981, la Cour de justice du canton de Geneve a constate
que la raison «Mandatex, Société Fiduciaire S.A.» crée un risque de confusion avec
la raison «Société Mandataire S.A.», inscrite antérieurement. Elle a interdit a la
défenderesse "'usage du nom «Mandatex, Société Fiduciaire S.A.» et lui a ordonné
de le faire radier dans un délai d’un mois a compter de ’entrée en force du jugement.
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La condamnation de la défenderesse est assortie de la menace des peines prévues
a lart. 292 CP.

C. - La défenderesse a déposé un récours en réforme qui tend au rejet de ’action.
La demanderesse n’a pas été invitée a répondre au recours.

Consideérant en droit:

2. - a) La demanderesse et la défenderesse exploitent toutes deux une entreprise
au méme endroit, a Genéve. Leur activité correspond plus ou moins a celle d’'une
société fiduciaire. Elles ont notamment pour but, I'une et ’autre, la gestion et
l’administration de biens de tiers. De ce fait, la clientéle a laquelle elles s’adressent
est en partie la méme. La défenderesse devait donc choisir une raison sociale qui se
distingudt de celle de la demanderesse d’une maniére particuliérement nette.

b) La demanderesse porte le nom commercial de Société Mandataire S.A. Le nom
«société» et labréviation «S.A.» sont pratiquement dépourvus de tout pouvoir
distinctif, de sorte que le vocable «mandataire» forme 1’6lément caractéristique
de la raison. Dans le nom commercial de la défenderesse, I'expression «société
fiduciaire» et abréviation «S.A.» n’ont, de méme, qu’un pouvoir distinctif limité;
l’attention porte principalement sur le mot «Mandatex». Partant, la comparaison
des deux noms commerciaux doit se faire entre leurs vocables typiques, «Manda-
taire» et «Mandatex».

¢) La défenderesse soutient que «Mandataire» et «Mandatex» se distinguent par
leur genre et 'usage de 'article. Utilisé seul, le terme «Mandataire» serait en ’espece
féminin et devrait étre précédé de P’article défini. «Mandatex», en revanche, serait
du genre masculin et s’utiliserait sans article.

«Mandataire» est un substantif masculin ou féminin. Il n’est utilisé au féminin
que pour désigner une femme a qui est confié un mandat, ou une personne morale
dont le genre est féminin. Ceux donc qui appellent la demanderesse «La Manda-
taire» emploient ce terme comme apposition a un substantif sous-entendu tel que
«SOCiété», «maison», «entreprise».

«Mandatex» est un nom de fantaisie qui, comme tel, n’a pas de genre. La termi-
naison «ex» n'est pas propre au masculin. Elle évoque la langue latine ou elle jouait
le role de suffixe flexionnel pour des substantifs masculins ou féminins, pour des
adjectifs qualificatifs et pour les adjectifs numéraux multiplicatifs. Son origine n’en
réserve donc pas ’emploi & des noms masculins. Rien n’exclut que des tiers désig-
nent la défenderesse comme «La Mandatex», sous entendant ainsi «La société
Mandatex» ou «La maison Mandatex». Partant, ni le genre ni 'usage de l’article ne
permettent une distinction nette entre les éléments caractéristiques des raisons de
commerce de la demanderesse et de la défenderesse.

d) Dans les termes «Mandataire» et «Mandatex», I’élément essentiel, du point de
vue du sens, est le radical «mandat». Les deux vocables, de plus, se prononcent pres-
que entierement de la méme maniére. Les deux premiéres syllabes en sont identi-
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ques. La troisiéme syllabe, dans les deux cas, contient un t et un e ouvert, bref dans
«Mandatex» et allongé dans «Mandataire». Les €léments caractéristiques du nom
commercial des parties ne se distinguent donc que par leur consonne finale, x pour
la défenderesse et r pour la demanderesse. Ils évoquent la méme idée. s ne suffisent
des lors pas a distinguer deux sociétés qui exploitent au méme lieu des entreprises
commerciales du méme genre.

e) La défenderesse ne peut se prévaloir de ce que I’élément caractéristique de la
raison de la demanderesse est un nom commun, non susceptible d’appropriation.
Lart. 944 al. 1 CO permet l'utilisation, dans le nom commercial, d’indications sur
la nature de ’entreprise, pourvu qu’elles soient conformes a la vérité, ne puissent
induire en erreur et ne lésent aucun intérét public. La jurisprudence n’admet plus,
il est vrai, I’inscription de raisons de commerce dont le seul élément caractéristique
est une indication générique dépourvue de pouvoir distinctif (ATF 101 Ib 368 s.).
Il n’en demeure pas moins que lorsqu’une telle raison a été inscrite et est effec-
tivement utilisée, le terme du domaine public ne peut plus étre employé dans une
nouvelle raison sans étre complété d’un élément accessoire frappant, doué d’une
certaine force distinctive (ATF 95 II 569 s. consid. 2). Lobligation imposée de la
sorte 4 la nouvelle entreprise commerciale ne protége pas uniquement le titulaire de
la raison antérieure. Elle a son fondament dans 'intérét public, lequel commande
que celui qui prend un nom commercial veille & ne créer aucune source de confusion
pour les tiers (ATF 100 II 228; 97 II 235 s.).

Art. 951 Abs. 2 OR - «SEPROCOM>»

- Die Firmen Seprocom AG und Sepoco Trading AG unterscheiden sich nicht
deutlich genug.

~ Les raisons Seprocom AG et Sepoco Trading AG ne se distinguent pas suffi-
samment.

KGer ZG, 3. Abt., vom 25. Juni 1987.

Die Kl4gerin, die Seprocom AG mit Sitz in Ziirich, wurde am 8. November 1971
in das Handelsregister des Kantons Ziirich eingetragen. Ihr Zweck ist die Erbrin-
gung von Dienstleistungen auf internationaler Basis, insbesondere auf den Gebieten
der industriellen Entwicklung, Planung und Produktion etc. Die Beklagte wurde
unter der Firma Sepoco AG am 4. Februar 1985 in das Handelsregister des Kantons
Zug eingetragen. Sie bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit
elektrotechnischen und elektromechanischen Geriten. Nachdem der Vertreter der
Kl4gerin die Anderung der Firma der Beklagten verlangt und bereits der Vermitt-
lungsvorstand durchgefiihrt worden war, dnderte die Beklagte ihre Firma in Sepoco
Trading AG. Nachdem auch die zweite Siihneverhandlung erfolglos geblieben war,
reichte die Kldgerin am 20. Marz 1986 Klage ein.
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Das Gericht zieht in Erwdgung:

1. Geméss § 52 ZPO priift der Richter von Amtes wegen die Befihigung der
Parteien und ihrer Vertreter zur Prozessfithrung. Die Klagerin ist seit 1971 im Han-
delsregister des Kantons Ziirich als Aktiengesellschaft mit Sitz in Ziirich eingetra-
gen, die Beklagte mit Sitz in Zug seit 1985. Die Eintragungen beider Firmen in die
entsprechenden Handelsregister wurden in diesem Rahmen richterlich wberpriift
und gelten als erstellt. Die Argumentation der Beklagten an der Hauptverhandlung,
die Kligerin habe den Nachweis der Handelsregistereintragung nicht erbracht und
es fehle ihr demzufolge an der zur Klage erforderlichen Aktivlegitimation, geht
deshalb ins Leere. Der Kldgerin stehen grundsatzlich die aus dem Firmenrecht resul-
tierenden Anspriiche auf firmenrechtlichen Schutz zu.

2. Gemiss Art. 951 Abs. 2 OR muss sich die Firma der Aktiengesellschaft von je-
der in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, ansonsten
der Inhaber der dlteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren klagen
kann (Art. 956 Abs. 2 OR). Diese Regelungen stehen zu den Bestimmungen des Per-
sonlichkeitsschutzes und des Namensrechts nach Art. 28 bzw. 29 ZGB im Verhiltnis
einer lex specialis. Da Aktiengesllschaften nach Massgabe von Art. 950 Abs. 1 OR
ihre Firmen frei bilden konnen, hindert sie nichts, dafiir zu sorgen, dass sich ihre
Firmen von allen bereits eingetragenen deutlich unterscheidet. Das Bundesgericht
stellt daher an die Unterscheidungskraft der Firmen von Aktiengesllschaften
strenge Anforderungen (vgl. BGE 94 II 128; BGE 97 II 235). Die Verwechslungs-
gefahr zweier Firmen ist vorab von der Aufmerksamkeit abhangig, die in den
Kreisen iiblich ist, mit denen die beiden Firmen geschaftlich verkehren. Dies
schrankt jedoch den Firmenschutz nicht auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte
ein, denn das Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht vornehmlich der
Ordnung des Wettbewerbs, sondern will den Inhaber der dlteren Firma um seiner
Personlichkeit und seiner gesamten Geschiftsinteressen willen vor Verletzungen be-
wahren sowie das Publikum vor Irrefithrung schiitzen (BGE 100 II 226). Das Klage-
recht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften nicht am gleichen Ort
niedergelassen sind und nicht miteinander im Wettbewerb stehen (BGE 92 II 96 und
dort zitierte Entscheide). Ob dem Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit
Geniige getan ist, beurteilt sich grundsiatzlich unter Beriicksichtigung der ganzen
Firma. Bestandteilen, die durch ihren Klang und Sinn hervorstechen, kommt je-
doch bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr erhohte Bedeutung zu, da sie in
der Erinnerung besser haften bleiben und im Geschaftsverkehr haufig allein be-
niitzt werden.

3. Wendet man diese Grundsatze im vorliegenden Fall an, so ist folgendes fest-
zustellen:

Bei der Firmenbezeichnung der Klagerin handelt es sich um eine reine Phantasie-
bezeichnung. Die Firmenbezeichnung der Beklagten setzt sich zusammen aus der
Kombination einer Sachbezeichnung und einer Phantasiebezeichnung. Dabei misst
die Beklagte - im Gegensatz zur Kligerin - dieser Sachbezeichnung, dem Bestand-
teil «Trading», in ihrer Firma klare Separierungswirkung zu, denn das Schwer-
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gewicht ihrer Firma liege auf dem Ausdruck «Trading». Diese Bezeichnung ist je-
doch klanglich schwécher und auch begrifflich nicht aussagekriftig genug, um die
durch dhnliche Bezeichnungen geschaffene mangelhafte Unterscheidbarkeit aus-
zuldschen, zumal «Trading» auch inhaltlich nichts anderes bedeutet als « Handel».
Gemaiss dem im Handelsregister aufgefiihrten Gesellschaftszweck kann Handel
auch von der Kligerin betrieben werden und wird von dieser gar als Bestandteil des
Hauptzwecks bezeichnet. Solche Zusitze zur eigentlichen Firmenbezeichnung, wie
«Trading» oder «Finanzy, finden sich sehr hdufig im Handelsregister (BGE 100 11
227). Ebenso hdufig werden sie in der gesprochenen Sprache vernachlissigt oder
ganz weggelassen. Die Wirkung eines derartigen Firmenbestandteils als Unter-
scheidungskriterium verschiedener Firmen ist entsprechend gering. Der Beweg-
grund der Beklagten, ihre Firma um diesen Bestandteil zu ergéinzen, kann in diesem
Zusammenhang offenbleiben, da der erwdhnte Firmenzusatz aufgrund der dar-
gelegten Erlduterungen keinen wesentlichen Einfluss auf die zu beurteilende Ver-
wechslungsgefahr ausiibt. Die Bezeichnung «Sepoco» bleibt prigender Bestand-
teil der Firma der Beklagten. Der Vergleich der beiden Phantasiebezeichnungen
«Seprocom» und «Sepoco» zeigt, dass beide Worte im Schriftbild bis auf zwei
Konsonanten libereinstimmen. Demzufolge unterscheiden sie sich in der gesproche-
nen Sprache nur bei besonderer Betonung eben dieser beiden Konsonanten. Wesent-
lich scheint vor allem, dass beide Begriffe mit der identischen Silbe «Se» beginnen
und in der Folge dieselben Vokale in derselben Silbenfolge aufweisen. Analog
BGE 82 II 542 (Markenrecht) ist ein besonders strenger Massstab anzulegen, wenn
ein neues Wort sich von einem bestehenden nur durch einige abgetrennte oder bei-
gefiigte Buchstaben unterscheidet. Dieser Grundsatz bedarf jedoch der Verdeut-
lichung, da die Veridnderung in Klang und Bild sehr unterschiedlich ausfallen kann,
je nachdem wo sie vorgenommen wird, am Anfang oder am Ende des Wortes
und ob um Silben oder bloss um Buchstaben gekiirzt oder erginzt wird (vgl. BGE
97 11 82). Es ist festuhalten, dass die Verdnderung von «Seprocom» zu «Sepoco»
weder in klanglicher noch in optischer Hinsicht einen wesentlichen Unterschied
bewirkt. Von einer deutlichen, geschweige denn von einer besonders deutlichen Un-
terscheidung, wie sie bei der Verwendung von Phantasiebezeichnungen gefordert
wird, kann nicht die Rede sein. Wohl ist den Parteien zuzustimmen, dass es mit der
standig wachsenden Zahl der Gesllschaften zunehmend schwieriger wird, Bezeich-
nungen zu finden, die sich deutlich von bereits bestehenden unterscheiden. Dies
trifft vor allem fir werbetrachtige Ausdriicke zu, die einem bestimmten Trend fol-
gen. Andererseits bietet unser Alphabet mit 5 Vokalen und 21 Konsonannten fiir
die Schaffung reiner Phantasieprodukte nahezu unerschopfliche Kombinations-
moglichkeiten. Gerade die grosse Zahl an bestehenden Gesellschaften macht den
Schutz der firmenrechtlichen Ausschliesslichkeit dringend erforderlich.

4. Besteht im Hauptbestandteil des Firmennamens beider Parteien in klanglicher
und optischer Hinsicht eine derart grosse Ahnlichkeit, so ist eine deutliche Unter-
scheidbarkeit nicht mehr gewéhrleistet. Daran vermag der Umstand nichts zu 4n-
dern, dass die Firmen nicht am gleichen Ort domiziliert sind. Der Schutzraum der
Firma einer Aktiengesllschaft erstreckt sich iiber die ganze Schweiz. Es ist immer-
hin festzustellen, dass sich die beiden Firmensitze in benachbarten Geschafts-
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kreisen (Zirich/Zug) befinden und sich die Gesellschaftszwecke beider Firmen
iiberschneiden. Beide Gesellschaften betreiben gemiss Zweckbestimmung im Han-
delsregister u.a. «Handel mit Waren aller Art» bzw. «Handelsgeschifte aller Art».
Das Bundesgericht stellt bei der Beurteilung des Branchenabstandes zweier kollidie-
render Firmen nicht nur auf die gegenwirtig ausgefithrten Téatigkeiten, sondern
auch auf die statutarischen Zwecke der Unternehmen ab (vgl. BGE 97 11 237). Es ist
nicht Voraussetzung des firmenrechtlichen Schutzes, dass die beiden Gesellschaften
Konkurrenten sind, vielmehr haben sich auch Geschiftsbetriebe vollig verschie-
dener Branchen deutlich zu unterscheiden. Bei Branchennihe erhoht sich lediglich
die Verwechslungsgefahr. Die Annahme einer Verwechslungsgefahr setzt auch nicht
tatsachlich erfolgte Verwechslungen voraus. Es geniigt, wenn - wie im vorliegenden
Fall - nicht auszuschliessen ist, dass sich die Wirkungsbereiche der beiden Gesell-
schaften zukiinftig (iberschneiden kénnen. Aus dem Umstand, dass weitere Firmen-
bezeichnungen mit derjenigen der Klédgerin dhnlich sind, kann der Beklagte nichts
fiir ihren Standpunkt ableiten. Es konnen verschiedene, oft nicht mehr nachvoll-
ziehbare Uberlegungen oder Umstinde eine Gesellschaft dazu veranlasst haben zu
tolerieren, dass ihr firmenrechtlicher Schutz bereits verschiedentlich geschmiilert
wurde. Hier steht einzig zur Diskussion, ob sich die Firma der Beklagten von
der Firma der Kldgerin deutlich unterscheidet, nicht aber, ob auch andere Firmen
diesem Erfordernis geniigen. Grundsatzlich liegt es im Ermessen der dlteren Ge-
sellschaft, gegen eine jiingere einzuschreiten. Das Verhalten der Klidgerin verstdsst
daher nicht gegen das Rechtsmissbrauchverbot im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine mangelhafte Unterscheidbar-
keit der Firmen der Klidgerin und der Beklagten bejaht werden muss. Die Firmen-
hauptbestandteile «Seprocom» und «Sepoco» weisen eine sehr grosse phonetische
und optische Ubereinstimmung auf, und der Firmenbestandteil «Trading» ist nicht
geeignet, eine deutliche Unterscheidbarkeit zu erzeugen. Dies fiihrt zur Gutheis-
sung der Klage, und der Beklagte ist der weitere Gebrauch des Firmenbestandteils
«Sepoco» zu verbieten.

Art. 3 1it. d UWG, At. 956 Abs. 1 OR - «WIP»

- Firmen mit der iibereinstimmenden Buchstabenkombination «WIP», aber
verschiedenen Zusdtzen iiber die Geschdftstitigkeit, sind nicht verwechselbar,
solange sich die Buchstabengruppe nicht im Verkehr als Kennzeichen einer
Partei durchgesetzt hat.

- Des raisons comportant la méme combinaison de lettres «WIP», mais com-
plétée par des ajonctions différentes se rapportant a lactivité de lentreprise,
se distinguent suffisamment aussi longtemps que le groupe de lettres ne s’est
pas imposé dans les affaires pour désingner I'une des parties.

ER i.sV. am KGer ZG vom 6.7.1988
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Die Gesuchstellerin 1 ist eine Einzelfirma, die seit dem 3. Dezember 1982 im
Handelsregister Basel-Stadt unter der Firma WIP Personal fiir Industrie und Ge-
werbe Peter Wirz eingetragen ist. Die mit ihr eng liierte Gesuchstellerin 2, die WIP
Personal AG, ist seit dem 13. Juni 1986 im Handelsregister des Kantons Basel-
Landschaft eingetragen und bezweckt die Personalsuche, -Schulung und -Beratung
und die Vermittlung von Dauerstellen. Die Beklagte wurde am 20. Juli 1987 unter
der Firma WIP Wirtschafts- und Personalberatungs AG ins Handelsregister des
Kantons Zug eingetragen. Mit Eingabe vom 30. Mirz 1988 stellten die Gesuch-
stellerinnen beim Kantonsgerichtspriasidium das Begehren, der Beklagten mit
sofortiger Wirkung zu verbieten, den Bestandteil «WIP» zu verwenden. Mit Ver-
fiigung vom 5. April 1988 wies der Einzelrichter das Begehren um Erlass super-
provisorischer Massnahmen ab, worauf ein doppelter Schriftenwechsel durch-
gefithrt wurde.

Der Einzelrichrer zieht in Erwdgung:

1. Die Gesuchsteller haben den Anspruch, dem durch eine vorsorgliche Mass-
nahme einstweiliger Rechtsschutz gewihrt werden soll und den Verfugungsgrund,
d.h. die Gefihrdung dieses Anspruchs bei nicht sofortigem, vorsorglichen Eingrei-
fen des Richters glaubhaft zu machen (Isaak Meier, Grundlagen des einstweiligen
Rechtsschutzes, S. 13 ff.). Glaubhaft zu machen ist im vorliegenden Fall, dass die
Gesuchsbeklagte durch die Verwendung ihrer Firmenbezeichnung «WIP Wirt-
schafts- und Personalberatungs AG» im Geschaftsverkehr eine Verwechslungs-
gefahr mit den ilteren Firmenbezeichnungen der Gesuchsteller schafft und die
Gesuchsteller demzufolge einen Anspruch auf Unterlassung haben. Bei Glaubhaft-
machen braucht nicht die volle Uberzeugung des Gerichts begriindet zu werden,
sondern es geniigt schon, wenn das Vorhandensein der in Frage kommenden Tat-
sache eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht, auch wenn das Gericht noch mit
der Moglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben konnte (Guldener,
Schweiz. Zivilprozessrecht, S. 323, Anmerkung 27).

2. Die Gesuchsteller leiten ihren Unterlassungsanspruch in erster Linie aus Wett-
bewerbsrecht ab.

Gemaiss Art. 2 des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. De-
zember 1986, in Kraft seit 1. Mirz 1988 (UWG), ist unlauter und widerrechtlich je-
des tdauschende oder in anderer Weise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
verstossende Verhalten oder Geschiftsgebaren, welches das Verhiltnis zwischen
Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Unlauter
handelt gemiss Art. 3 lit. d UWG, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Ver-
wechslungen mit den Waren, Werken , Leistungen oder dem Geschéftsbetrieb eines
andern herbeizufithren. Art. 14 UWG bildet die Grundlage fiir den Erlass vorsorg-
licher Massnahmen nach den Art. 28 ¢-28 f ZGB.

Die Gesuchsbeklagte stellt einen Unterlassungsanspruch der Gesuchsteller aus
Wettbewerbsrecht in Abrede, weil zwischen den Parteien kein Wettbewerbsverhalt-
nis bestehe. Nach bisherigem Recht war das Bestehen eines Wettbewerbsverhilt-
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nisses zwischen den Parteien erste Voraussetzung fiir die Anwendung des UWG.
Diese Gerichtspraxis wurde u.a. mit der Formulierung in Art. 1 aUWG begriindet,
wonach unlauterer Wettbewerb ein Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs
darstelle. In der neuen in Art. 2 enthaltenen Generalklausel wird der unlautere Wett-
bewerb nicht mehr als «Missbrauch des Wettbewerbs» definiert, sondern allgemein
als «Verhalten, welches das Verhiltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen An-
bietern und Abnehmern beeinflusst». Jedermann, der Einfluss auf das Wettbe-
werbsgeschehen hat, ist demnach den Regeln des UWG unterworfen. Umgekehrt ist
jedermann, der durch unlauteren Wettbewerb betroffen ist, nach Art. 9 des neuen
Gesetzes klageberechtigt (vgl. Brem, Die Revision des UWG und ihre Bedeutung
fiir das Bauwesen, in: Baurecht 2/88, S. 27 ff.). Es bleibt demnach zu priifen, ob
zwischen den Firmenbezeichnungen der Parteien eine Verwechslungsgefahr besteht,
die gegen das Wettbewerbsrecht verstdsst. Massgebend ist hierbei der allgemeine
Eindruck, den zwei angeblich verwechselbare Firmen in den Kreisen hinterlas-
sen, mit welchen sie geschiftlich verkehren. Grundsétzlich sind die vollstindigen
Firmenbezeichnungen einander gegeniiberzustellen, wobei Bestandteilen, die durch
ihren Klang oder Sinn hervorstechen, erhéhte Bedeutung zukommen kann, nament-
lich dann, wenn diese im geschiiftlichen Verkehr allein verwendet werden. Stellt man
den Firmenbezeichnungen der Gesuchsteller diejenige der Gesuchsbeklagten gegen-
iiber, fallt auf, dass alle drei Firmen in der vorangestellten Buchstabenkombination
«WIP» tibereinstimmen. Die librigen Firmenbestandteile sind als Hinweise auf die
Geschiftstatigkeit der Parteien zu verstehen. Diese Hinweise sind in den verschie-
denen Firmenbezeichnungen jedoch nicht identisch. Einzig der Verweis auf die
Geschaftstatigkeit der Personalrekrutierung und -beratung ist allen drei Firmen
gemeinsam. Der Gesuchsteller 1 weist auf die Branchen - Industrie und Gewerbe -
hin und fiigt der Firma zusétzlich seinen Namen bei, wie dies Art. 945 OR von einer
Einzelfirma verlangt. Die Gesuchsbeklagte weist gegeniiber den Firmen der Ge-
suchsteller zusitzlich auf den Geschiftszweig der Wirtschaftsberatung hin und
erwihnt die Branchen Industrie und Gewerbe nicht. Unter Beriicksichtigung der
ganzen Firmenbezeichnung kann somit von einer Verwechslungsgefahr nicht ge-
sprochen werden, auch wenn wegen der teilweisen Branchengleichheit erhohte
Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind. Die Gesuchsteller halten
die Firmenbezeichnungen denn auch vor allem wegen der Ubereinstimmung im
- angeblichen ~ Hauptbestandteil der Firmen - WIP - fiir verwechselbar. Es trifft
zwar zu, dass Buchstabengruppen individualisierungsfihig sind. Voraussetzung
ist aber, dass sich eine solche Buchstabengruppe im Verkehr durchgesetzt hat
(vgl. SMI 1977, S. 156 ff.). Dass sich die hier interessierende Buchstabengruppe im
Verkehr durchgesetzt hitte, kann nicht ernsthaft behauptet werden, existiert die
Firma des Gesuchstellers 1 doch erst seit gut fiinf Jahren und diejenige der Gesuch-
stellerin 2 gar erst seit zwei Jahren. Ein Vergleich der Buchstabengruppe «WI1P» mit
den allseits bekannten und seit Jahrzehnten verwendeten Bezeichnungen «IBM»
oder «BP» ist nicht angebracht. Die Gesuchsteller haben zudem weder behauptet,
geschweige denn glaubhaft gemacht, dass die Parteien im Geschaftsverkehr nur
unter der Benlitzung der Buchstabengruppe «WIP» ohne Verwendung der unter-
scheidungskriftigen Zusatze «Personal fiir Industrie und Gewerbe Peter Wirz» und
«Personal AG» einerseits und «Wirtschafts- und Personalberatungs AG» anderseits
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auftreten. Es ist zwar richtig, dass in der Werbung und der Geschéftskorrespondenz
die Buchstabengruppe «WIP» von beiden Parteien blickfangméssig hervorgeho-
ben wird. Von der grafischen Gestaltung her ist die Verschiedenartigkeit der Be-
zeichnungen jedoch augenfillig: Wihrend die Gesuchsbeklagte die Buchstaben
in gewdhnlicher Druckschrift wiedergibt, ist die Buchstabengruppe bei den Ge-
suchstellern Teil einer grafischen Gesamtgestaltung der Inserate und des Werbe-
materials; der Buchstabe «W» erscheint dabei auf den ersten Blick als «V». Den
Gesuchstellern ist es somit nicht gelungen, eine wettbewerbsrechtlich verponte
Verwechslungsgefahr glaubhaft zu machen.

3. Die Gesuchstellerin 2 stiitzt ihren Unterlassungsanspruch auch auf Firmen-
recht.

Gemass Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und im
Schweiz. Handelsamtsblatt versffentlichte Firma eines einzelnen Geschiftsinha-
bers oder einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft dem Berechtigten zu
ausschliesslichem Gebrauche zu. Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma
beeintrachtigt wird, kann geméass Art. 956 Abs. 2 OR u.a. auf Unterlassung der
weiteren Fithrung der Firma klagen. Der Erlass vorsorglicher Massnahmen richtet
sich nach den kantonalrechtlichen Vorschriften iiber das Befehlsverfahren gemaiss
§§ 129 ff. ZPO. Der Verletzte hat den Unterlassungsanspruch und das Drohen eines
nicht leicht ersetzbaren Schadens glaubhaft zu machen. Die Firma des Gesuch-
stellers 1 ist ebenfalls im Handelsregister eingetragen und im Schweiz. Handels-
amtsblatt ver6éffentlicht worden. Auch er kénnte sich mithin zum Schutze seiner
Geschéftsfirma auf die einschlidgigen Bestimmungen des Firmenrechtes berufen,
sofern die Voraussetzungen - hier die Verwechslungsgefahr mit der Firma der
Gesuchsbeklagten - erfiillt waren. Ob die Gefahr der Verwechslung zweier Firmen-
bezeichnungen besteht, beurteilt sich hier in firmenrechtlicher Hinsicht nach den
gleichen Kriterien wie in wettbewerbsrechtlicher. Es kann daher auf die diesbeziig-
lichen Ausfiihrungen verwiesen werden, und die Gesuchsteller kdnnen auch aus
Firmenrecht nichts fiir sich ableiten. Der Unterschied zwischen Firmenrecht einer-
seits und Wettbewerbsrecht anderseits besteht vor allem darin, dass dieses die An-
spruchsgrundlagen erweitert.

Der namensrechtliche Schutz gemiss Art. 29 ZGB schliesslich, auf welche Be-
stimmung sich die Gesuchsteller in ihrer Duplik ergidnzend stiitzen, besteht lediglich
subsididar zum firmenrechtlichen. Er hat seine Bedeutung vor allem in einer Er-
weiterung der Anspruchsgrundlage gegeniiber dem Firmenrecht auf dem Gebiete
der Genugtuungsklage. Bei der Frage der Verwechselbarkeit zweier Firmen bietet
er keinen erhohten Schutz (vgl. dazu auch Troller, Kollisionen zwischen Firmen,
Handelsnamen und Marken, S. 118 und 150).

4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwischen den Geschiftsfirmen der
Gesuchsteller einerseits und der Firmenbezeichnung der Gesuchsbeklagten ander-
seits keine Verwechslungsgefahr glaubhaft gemacht werden konnte. Die Gesuch-
steller konnen daher weder aus Wettbewerbsrecht noch aus Firmenrecht noch aus
Namensrecht einen Unterlassungsanspruch herleiten. Dies fithrt zur Abweisung des
Gesuches.
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II. Urheberrecht / Droit d’auteur

Art. 1-4, 8 Abs. 1, 42 Ziff. 1lit. b, 54 Abs. 1 URG Art. 19 StGB -
«COMPUTERHANDBUCH »

~ Werkcharakter eines Computerhandbuchs.
- Inverkehrbringen eines Raubdrucks.
- Sachverhaltsirrtum tiber die Rechtmdssigkeit des Nachdrucks.

Caractére d'oeuvre littéraire et artistique d’'un manuel pour lutilisation d’un
ordinateur.

~ Mise en circulation d’une copie pirate.

- Erreur sur les faits portant sur la licéité d’une reproduction.

l

Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichts Horgen, Urteil vom 4. Februar
1988 (auszugsweise publiziert in SJZ 84/1988 365 Nr. 61).

Am 9. Juli 1987 stellte die X-GmbH gegen die Verantwortlichen der Firma UV-AG
Strafantrag wegen Urheberrechtsverletzung geméss Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG mit der
Begriindung, die Firma UV-AG, welche X-Computer verkauft, die sie nicht iiber die
offiziellen X-Vertretungen bezieht, habe ein Benutzerhandbuch fiir Kompakt-Com-
puter nachdrucken lassen. Bei den Raubdrucken fehlten die im Original auf der
Innenseite des Deckblattes aufgefiihrten Urheber- und Markenrechte. Der Antrag
lautete im tibrigen auf Beschlagnahme der bei der UV-AG befindlichen Raubdrucke.

Der verantwortliche Geschaftsfithrer der UV-AG gab gegentiber der Kantonspoli-
zei zu, dass er bei einer Offset-Druckerei 100 Exemplare der in Frage stehenden Be-
nutzerhandbiicher habe nachdrucken lassen. Er verkaufe sie nicht, sondern liefere
sie jeweils zusammen mit den verkauften Computern aus, bis anhin 15 Mal, was sich
anlésslich der von der Kantonspolizei durchgefiihrten Hausdurchsuchung bestétigte,
konnten doch noch 85 der nachgedruckten Handbiicher beschlagnahmt werden.

Das Statthalteramt des Bezirks Horgen bestrafte den Geschaftsfiihrer der UV-AG
wegen Urheberrechtsverletzung gemdass Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG mit einer Busse
von Fr. 1 000.- und verfiigte die definitive Einziehung und Vernichtung der 85 wi-
derrechtlich hergestellten Benutzerhandbiicher. Der Verzeigte verlangte gerichtliche
Beurteilung der Strafverfiigung. Der Einzelrichter des Bezirks Horgen sprach den
Verzeigten frei und handigte die 85 sichergestellten Raubdrucke aus.

Aus den Erwdgungen des Einzelrichters

1. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein (Art. 47 Abs. 1 des BG betreffend
das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922
(URG); BGE 731V 74 f1)).



52

Den Strafantrag kann jeder stellen, der durch die zu verfolgende Handlung oder
Unterlassung verletzt worden ist (Art. 47 Abs. 2 URG). Er besteht in der Willens-
erklarung des Verletzten, dass fiir die angezeigte Handlung die Strafverfolgung
stattfinden soll (BGE 85 IV 75 mit Hinweisen). Die entsprechenden Strafantriage
des Verletzten bilden mithin den Massstab der Strafverfolgung (vgl. Walter Huber,
Die allgemeinen Regeln iiber den Strafantrag im schweizerischen Recht (StGB
28-31), in: Ziircher Beitrige zur Rechtswissenschaft, Heft 274, S. 38). Als Verletzter
kommt einzig der Trdger des unmittelbar angegriffenen Rechtsgutes in Betracht
(BGE 92 1V 2).

Das Urheberrecht kann nur durch natiirliche Personen originir erworben werden
(BGE 74 11 106 ff; vgl. Art. 8 URG). Der derivative Erwerb ist hingegen hinsichtlich
der Nutzungsrechte auch fiir juristische Personen moglich (Art. 9 URG). Person-
lichkeitsrechtliche Befugnisse kénnen nicht {ibertragen werden, wohl aber kommt
eine Uberlassung zur Wahrnehmung - auch an juristische Personen - in Betracht
(Manfred Rehbinder, Urheberrecht, 2. Aufl., Ziirich 1986, Rdn. 198).

Gemadss Art. 8 Abs. 1 URG besteht die widerlegbare gesetzliche Vermutung
der Urheberschaft fiir diejenigen natiirlichen Personen, deren Name als Urheber-
bezeichnung auf den Werkexemplaren erscheint oder die bei der Wiedergabe des
Werkes genannt werden. Fehlt es an einer solchen Angabe, so stellt Art. 8 Abs. 2
URG die Vermutung der Rechtsnachfolge des Verlegers oder Herausgebers auf,
sofern ein solcher angegeben ist.

Vorliegendenfalls ist die X-GmbH auf der Riickseite des Werktitelblattes mit dem
besonderen Hinweis auf das T3100 Benutzerhandbuch vermerkt. Es besteht die
Vermutung ihrer Rechtsnachfolge. Der Gegenbeweis wird vom Verzeigten nicht ge-
fithrt. Demnach hat die X-GmbH im Rahmen dieses Verfahrens als Berechtigte im
Sinne von Art. 12 URG zu gelten, weshalb in concreto sie zur Stellung des Straf-
antrags legitimiert ist.

Der Strafantrag ist mit Schreiben vom 9. Juli 1987 erfolgt, die dreimonatige
Frist nach Kenntniserlangung vom Titer ist damit gewahrt (Art. 48 URG iV.m.
Art. 29 StGB).

2. Der Richter legt seinem Urteil denjenigen Sachverhalt zugrunde, den er nach
seiner freien, aus der Hauptverhandlung und den Untersuchungsakten geschopften
Uberzeugung als verwirklicht erachtet (§ 284 StPO).

Der Verzeigte ist gestindig und durch die Untersuchung iiberfiihrt, und zwar in
der Hinsicht, als er T3100 Benutzerhandbiicher bei einer Offset-Druckerei hat her-
stellen lassen und diese dann mit den Geridten den Kaufern lieferte.

Mithin ist davon auszugehen, dass der Verzeigte diese Handbiicher wiederge-
geben und in Verkehr gebracht hat. Inwieweit es sich vorliegendenfalls um Werke
im Sinne des Urheberrechtsgesetzes handelt, wird im Rahmen der rechtlichen Wiir-
digung zu priifen sein.

3. Gemiss Art. 42 Ziff. 1 1it. b URG ist zivil- und strafrechtlich verfolgbar, wer
unter Verletzung des Urheberrechts Exemplare eines Werkes verkauft, feilhdlt oder
sonst in Verkehr bringt.
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a) In objektiver Hinsicht verlangt der obgenannte Tatbestand, dass der Verzeigte
Werkexemplare verkauft, feilhidlt oder sonst in Verkehr bringt. Es ist erwiesen und
unbestritten, dass solches durch den Verzeigten erfolgte.

Uberdies setzt der objektive Tatbestand voraus, dass unter Verletzung des Urheber-
rechts gehandelt wurde. Diesbeziiglich bestreitet der Verzeigte nun die rechtliche
Wiirdigung des Statthalteramtes des Bezirks Horgen. Er macht geltend - unter
Hinweis auf einen Beschluss des Obergerichts des Kantons Ziirich vom 18. Juli 1984,
dass es sich beim vorliegenden T3100 Benutzerhandbuch nicht um ein urheber-
rechtlich geschiitztes Werk handle. Die Weiterverwendung und -verbreitung sei des-
halb frei.

Werke im Sinne des Urheberrechts sind Geistesschépfungen von individuellem
Gepriage. Der urheberrechtliche Schutz setzt damit einen geistigen Inhalt voraus,
der schopferisch in bestimmter Form zum Ausdruck gelangt, wobei das Ergebnis
durch Inhalt und/oder Form ein individuelles Geprige aufweisen muss (vgl. BGE
106 II 73, 101 II 105 E2b mit Hinweisen, 77 I1 379, 76 II 100, 75 11 363).

Allgemeingiiltige Kriterien fiir das Vorliegen von Individualitiat sind nicht er-
sichtlich. Ein neuster Entscheid fasst die Kriterien des Bundesgerichts im Einzelfall
zusammen (BGE 110 1V 102 ff). Die Tatsache, dass das Werk aus dem Geiste des
Urhebers stammt, geniigt nicht, um ihm den gesetzlichen Schutz als Werk im Sinne
des Urheberrechtes zu vermitteln. Schutzwiirdiges Werk ist das Geisteswerk nur,
wenn es den Stempel einer originellen und von der Individualitit des Urhebers
geprigten schopferischen Tatigkeit trigt (BGE 105 11 299; A. Troller, Immaterial-
giiterrecht, Bd. I, 3. Aufl., Basel/Stuttgart 1983, S. 351 f, 363 f; J. Voyame, Droit
d’auteur, Lausanne 1975, S. 11). Im Geiste des Urhebers entstandene Schopfungen,
die zwar von ihm nicht Bekanntem entnommen sind, die aber dem Bekannten
so nahe stehen, dass auch ein anderer die gleiche Form schaffen kénnte, ermangeln
der Originalitat und Individualitit. Die Individualitdt des Werkes hdngt entspre-
chend vom Verhiltnis der im Geiste des Urhebers geschaffenen zu dem aus dem
Gemeingut entnommenen Elementen ab (4. Troller, a.a.O., S. 362, 373). Hand-
werkliche Leistungen, die lediglich bekannte Formen oder Linien verbinden oder
abwandeln, erhalten keinen Urheberrechtsschutz (BGE 106 II 73). Anderseits
sind der dsthetische Wert und die Bedeutung des Werkes nicht zu beriicksichtigen
(BGE 75 11 360}, und es sind auch an die Originalitit keine hohen Anforderungen
zu stellen. Insgesamt ist aber doch ein hoherer Grad an Individualitit oder Origi-
nalitdt und eigenpersonlicher Pragung zu verlangen als beim Muster und Modell
(BGE 106 1I 73, 172; vgl. auch BGE 104 II 329).

Das Urheberrechtsgesetz unterscheidet in Art. 1-4 URG verschiedene Typen
schutzfihiger Werke: Werke der Literatur und der Kunst, Werke der Fotografie,
Sammlungen und Bearbeitungen. Art. 1 Abs. 2 URG teilt sodann die Werke der
Literatur und der Kunst in drei Bereiche ein, ndmlich in literarische Werke, in
musikalische Werke und in Werke der bildenden Kunst. Unter literarischen Werken
sind Sprachwerke zu verstehen, d.h. neben schongeistiger und wissenschaftlicher
Literatur ebenso Schriftwerke fiir das praktische Leben. Liegt ein selbstdndiges
sprachliches Geprdge vor, kénnen auch Kataloge, Gebrauchsanweisungen, Koch-
biicher, Adressbiicher, Formulare, Rechentabellen und Worterbiicher geschiitzt
sein (M. Rehbinder, a.a.O., Rdn. 54 f). Zudem kann bei wissenschaftlichen Werken
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die schopferische Leistung bereits in der inneren Form - d.h. Sammeln, Einteilen,
Anordnen des Stoffes - liegen, auf die sprachliche Gestaltung kommt es dann nicht
mehr an (M. Rehbinder, a.a.0., Rdn. 56). Massgebend ist demnach, ob die konkrete
Darstellung des Gedankens individuelle Ziige aufweist — was selbst bei einem nichts-
sagenden Einfall moglich ist (vgl. BGE 88 IV 129). Dem Verfasser eines Sachbuches
- insbesondere eines wissenschaftlichen Werkes eben - sind in der individuellen
Sprachgestaltung viel engere Grenzen gezogen als beispielsweise einem Dichter oder
Romanschriftsteller, weil er sich an bestimmte Sachverhalte und namentlich an
Fachausdriicke zu halten hat, wenn er ernstgenommen und verstanden werden
will. Aber selbst dann ist es durchaus moglich, dass ein und derselbe Gedanke auf
verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht werden kann, ohne dass die Sprach-
gebilde deswegen literarisch gleichwertig zu sein brauchen (BGE 88 IV 129). Das
literarische Werk muss sich von reiner Schablonenarbeit abheben, damit indivi-
duellem Schaffen entspringen und in seiner Zusammenstellung originell sein. Mit
anderen Worten geniigt es, wenn sich das Ergebnis des Schaffens nicht zwangslaufig
aus der Sache selbst ergibt (vgl. BGE 88 IV 131).

Das vorliegende T3100 Benutzerhandbuch erfiillt in verschiedenster Hinsicht die
oben dargestellten bundesgerichtlichen Anforderungen.

So enthalten die Kapitel 4-6 - insbesondere die Kapitel 5 und 6 - dieses Hand-
buches Abschnitte, die durchaus einem Lehrgang zum DOS-Betriebssystems nahe-
kommen. Von reiner Schablonenarbeit kann hier nicht mehr gesprochen werden.
Die Benutzung des Computers wird sodann mittels eines sogenannten Flussdia-
grammes dargestellt; die individuelle Pragung kann nicht von der Hand gewiesen
werden und ist uberdies fiir Branchenkenner nicht ohne Witz. Das vorliegende
Handbuch enthélt im einzelnen eine Vielzahl von bildlichen Wiedergaben. Inwie-
weit solche technischen Zeichnungen als solche generell geschiitzt sind, ist in der
Lehre umstritten (vgl. u.a. M. Kummer, Das urheberrechtlich schiitzbare Werk, Bern
1968, S. 126; Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiterrechts, 2. Aufl.,
Basel/Frankfurt a.M. 1981, S. 82). Auf jeden Fall ist der Ansicht Kummers insoweit
beizupflichten, als vollige sklavische Wiedergabe technischer Zeichnungen auf
fotomechanischem Wege unzulassig ist (vgl. M. Kummer, a.a.0., S. 124, 129). Die
ganze Gliederung des Handbuches ergibt sich sodann nicht zwangslaufig aus der
Sache selbst. Es ist beispielsweise keineswegs zwingend, dass die Zusatzeinrichtun-
gen und die technischen Hinweise erst unter Punkt 7 erscheinen. Uberdies sind
ein Sachregister, ein Inhalts- und Abbildungsverzeichnis enthalten, die fiir sich
allein schon urheberrechtlichen Schutz geniessen konnen (vgl. Troller/Troller,
a.a.0., S. 79f). Schliesslich weist das vorliegende Handbuch zahlreiche Hinweise
auf, die durch den personlichen Stil des Verfassers geprigt sind, mithin sowohl
sprachlich als auch inhaltlich individuell erscheinen. Anzufithren wiren beispiels-
weise die Wendungen: «Schreiben Sie alle Meldungen, die am Bildschirm ange-
zeigt werden auf,» «. . . Verpackungsmaterial und lagern sie es fiir einen eventuellen
spdteren Transport des Systems» oder «Damit steht der Kompakt Computer mit
einer zum Arbeiten angenehmen Neigung». Dabei ist zu beachten, dass die bundes-
gerichtliche Praxis — wie vorne dargelegt - in solchen Fillen an den sprachlichen
Ausdruck keine grossen Anforderungen stellt. Aufgrund all dieser Anhaltspunkte
muss das vorliegende T3100 Benutzerbuch als Geistesschopfung von individuellem
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Geprige - als literarisches Werk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes - qualifiziert
werden, mithin geniesst es den urheberrechtlichen Schutz.

Der vom Verzeigten angefithrte Beschluss des Obergerichts des Kantons Ziirich
vom 18. Juli 1984 dndert an dieser Qualifikation nichts. Einem Entscheid in einem
anderen Verfahren, dessen Sachverhalt nicht véllig identisch mit dem vorliegenden
und iiberdies auch nicht umfassend bekannt ist, kommt nur eine beschrinkte Bedeu-
tung zu, er kann mithin nicht unbesehen auf den vorliegenden Sachverhalt angewen-
det werden. Zudem kann der Begriindung des Obergerichts - mindestens in der ge-
wihlten Formulierung - in zweierlei Hinsicht nicht gefolgt werden. In bezug auf den
urheberrechtlichen Schutz einer Bedienungsanleitung fithrt das Obergericht aus,
dass es sich dabei um einen Gegenstand zum Gebrauch handle, der zumindest die
Bedienung komplexer fotografischer Produkte - in concreto ging es um die Bedie-
nungsanleitung einer Fotokamera - ermdégliche oder erleichtere. Gegenstinde im
Dienste eines ganz bestimmten konkreten Gebrauchszweckes stinden nicht im
Schutzbereich des Urheberrechts. Das Obergericht zitiert dazu Kummer (a.a.0.,
S. 219) und ZR 70 Nr. 60 S. 169. Bei den hier zitierten Stellen geht es aber in beiden
Fallen um das Urheberrecht an korperlichen Sachen - an Kunstwerken.

Es trifft zu, dass Kunstwerke, die in ihrer korperlichen Form direkt und konkret
in einem bestimmten Gebrauchszweck stehen, keinen urheberrechtlichen Schutz ge-
niessen. Handelt es sich aber um literarische Werke, deren Inhalt selbstverstindlich
auch einem bestimmten Gebrauch dienen kann, deren kérperliche Form selbst aber
in keinem solchen Gebrauchszweck steht, greift der urheberrechtliche Schutz Platz.
Es ist deshalb festzuhalten, dass Texte - wie Lehrbiicher, Kochbiicher und der-
gleichen -, sofern sie das geforderte individuelle Geprige aufweisen, urheberrecht-
lich geschiitzt sind, und zwar unabhingig davon, ob ihr Inhalt einem bestimmten
Gebrauch dient (M. Kummer, a.a.0., S. 213, 215; sodann BGE 88 1V 123 ff). Dem
steht auch nicht die Aussage von Biirens (B. von Biiren, Kommentar zum Wett-
bewerbsgesetz, Ziirich 1957, S. 3 N 4, S. 49 N 26) entgegen, der davon spricht, dass
Preislisten, Warenkataloge und Gebrauchsanweisungen «in der Regel» nicht unter
den urheberrechtlichen Schutz fallen. Weist der Text im Einzelfall ein individuelles
Geprage auf, so verdient auch eine «Gebrauchsanweisungy» Urheberrechtsschutz
(vgl. M. Rehbinder, a.a.0., Rdn 55). Inwieweit die X-Bedienungsanleitung im vom
Verzeigten angefithrten Entscheid allenfalls individuelle Merkmale aufgewiesen
hat, wurde vom Obergericht nicht gepriift. Im obergerichtlichen Entscheid geht es
denn auch primir um wettbewerbsrechtliche Fragen. Aber auch in dieser Hinsicht
kann den Erwagungen des Obergerichts nicht mehr gefolgt werden. Es fiithrt aus,
dass Preislisten, Warenkataloge, Gebrauchsanweisungen etc., die hdufig das Re-
sultat erheblichen Arbeitsaufwandes sind, nachgeahmt werden diirfen. Dass der
Nachahmer sich Arbeit erspare, die der Vorgidnger fiir das gleiche Ergebnis habe
aufwenden miissen, falle nach von Biiren (a.a.Q., S. 49 N 26) ausser Betracht. Die
Kostenersparnis mache nicht unlauter. Ob sich der Nachahmer sogar des Foto-
kopiergerites bediene, spiele nach SJZ 66 (1970) 327 keine Rolle. Diese im oberge-
richtlichen Entscheid erwahnte Auffassung ist soweit tiberholt, als die Ubernahme
eines fremden Erzeugnisses gegen Wettbewerbsrecht verstosst, wenn besondere
Umstdnde vorliegen (vgl. BGE 108 II 332). Die Nachahmung ist erlaubt, verboten
bleibt aber die Vervielfaltigung, d.h. beispielsweise das Nachpressen von Schall-
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platten oder dje Ubernahme von Katalogfotos mittels fotomechanischem Nach-
druck (vgl. SJZ 79 [1983] 130 f; A. Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, 3. Aufl.,
Basel/Stuttgart 1985, S. 953 f). Selbst der angefiihrte Entscheid in SJZ 66 (1970) 327
halt fest, dass Wettbewerbsrecht verletzt wird, wenn erst vor kurzer Zeit heraus-
gegebene Werke nachgedruckt werden. In diesem Lichte betrachtet, zeigt sich, dass
die sklavische Nachahmung durch Nachdrucken bzw. Vervielfiltigen auch unter
wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten unzulassig ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es sich beim vorliegenden T3100
Benutzerhandbuch um ein urheberrechtlich geschiitztes literarisches Werk handelt.
Mithin hat der Verzeigte unter Verletzung des Urheberrechts gehandelt. Der objek-
tive Tatbestand ist auch in dieser Hinsicht erfiillt.

b) In Bezug auf den subjektiven Tatbestand wird gemiss Art. 46 URG Vorsatz
vorausgesetzt. Die fahrlissige Ubertretung von Art. 42 Ziff. 1 lit. b URG ist nicht
strafbar.

Dass der Verzeigte mit Wissen und Willen die T3100 Benutzerhandbiicher hat
herstellen lassen und diese dann mit den Geriten den Kidufern lieferte, ist unbe-
stritten und erstellt. Der Verzeigte macht geltend, dass er sich in einem Sachver-
haltsirrtum befunden habe, und zwar dahingehend, dass er aufgrund des ober-
gerichtlichen Entscheids davon ausging, es handle sich beim Benutzerhandbuch
nicht um ein urheberrechtlich geschiitztes Werk. Er habe deshalb nicht im Wissen
gehandelt, gegen das Urheberrechtsgesetz zu verstossen.

Nach unangefochtener, herrschender Lehre regelt Art. 20 StGB ausschliesslich
den Verbotsirrtum, d.h. den Irrtum dariiber, ob ein bestimmtes Verhalten verboten
und unter Strafe gestellt ist, nicht aber den Irrtum iiber Tatbestandsmerkmale
rechtlicher Natur, welche in einem anderen Rechtsgebiet - ausserhalb des Straf-
rechts - umschrieben werden. Hat sich der Tater iliber Lebensvorgange oder Um-
stinde geirrt, welche einem objektiven gesetzlichen Tatbestandsmerkmal ent-
sprechen, so befand er sich in einer irrigen Vorstellung tiber den rechtserheblichen
Sachverhalt (vgl. BGE 109 IV 76 mit Hinweisen). Vorliegendenfalls irrte sich der
Verzeigte iiber eine urheberrechtliche Regelung in zivilrechtlicher Hinsicht, nicht
iiber die strafrechtliche Regelung. Sein allfilliger Irrtum bezog sich auf die ur-
heberrechtliche Werkqualifikation, mithin auf die Urheberrechtswidrigkeit seines
Handelns. Ein solcher Irrtum iiber die zivilrechtliche Situation untersteht den Be-
stimmungen iiber den Sachverhaltsirrtum (BGE 109 IV 67).

Der Tater ist nach dem Sachverhalt zu beurteilen, den er sich vorgestellt hat
(Art. 19 StGB). In Anbetracht eines ca. 200 Seiten starken Handbuches und einem
klaren Copyright-Vermerk auf dessen Buchdeckelinnenseite - der in der Folge vom
Verzeigten gerade nicht mitkopiert worden ist - musste der Verzeigte eine allféllige
Verletzung von Rechten Dritter ins Auge fassen. Der Verzeigte machte nun - kon-
sequent von seiner ersten polizeilichen Befragung an bis zur Erklarung vor dem
Statthalteramt hinsichtlich seines Begehrens um gerichtliche Beurteilung - geltend,
er habe sich deswegen mit seinem Rechtsanwalt in Verbindung gesetzt. Dieser habe
ihm - unter Bezugnahme auf den angefiihrten obergerichtlichen Entscheid - ver-
sichert, dass sein Vorgehen Urheberrechte nicht verletze. Aufgrund dieser Sachlage
habe er dann die Nachdrucke der Bedienungsanleitung in die Wege geleitet. Der



57

Verzeigte durfte im Hinblick auf die ihm durch einen Rechtsanwalt zur Kenntnis
gebrachten obergerichtlichen Erwagungen davon ausgehen, dass sein Handeln
keine urheberrechtliche Verletzung darstellt. Es weisen keine Anhaltspunkte darauf
hin, dass der Verzeigte diese Auskiinfte nicht vor der Tat eingeholt hat. Die Tat-
sache, dass sich sein Anwalt - auf die Frage des Gerichts, wann sich sein Mandant
bei ihm erkundigt habe - auf das Anwaltsgeheimnis beruft und der Verzeigte seinen
Anwalt allenfalls von seiner Schweigepflicht nicht entbindet, kann fiir sich allein
nicht dahingehend gewiirdigt werden, dass die entsprechende Aussage des Verzeig-
ten deshalb als reine Schutzbehauptung erscheine (vgl. R. Hauser, Der Zeugenbe-
weis im Strafprozess mit Beriicksichtigung des Zivilprozesses, in: Ziircher Schriften
zum Verfahrensrecht, Bd. 5, Zirich 1975, S. 206 f, 158 ff, 232). Eine Entbindung
von der Geheimhaltepflicht durch die Aufsichtskommission ist sodann nicht an-
gebracht, da - in Anbetracht des Umstandes, dass es sich in concreto um ein An-
tragsdelikt handelt - kein 6ffentliches Interesse im Vordergrund steht. Die Wahrung
eines Berufsgeheimnisses ist diesfalls von grosserem Wert (vgl. ZR 46 Nr. 168 S. 336;
vgl. auch ZR 70 Nr. 95). Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich der Verzeigte
im Zeitpunkt der Tat in einem Sachverhaltsirrtum befand, zumal aus den Akten
auch keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass er bereits wegen einer gleichartigen
Ubertretung bestraft worden wire. Das Inverkehrbringen von urheberrechtlich
nicht geschiitzten Werken ist nicht strafbar. Der Verzeigte, der von diesem Sachver-
halt ausging; ist demnach freizusprechen.

111

In der Sirafverfiigung vom 28. August 1987 verfiigte das Statthalteramt des Be-
zirkes Horgen, dass die beschlagnahmten 85 nachgedruckten Benutzerhandbiicher
definitiv einzuziehen und nach FEintritt der Rechtskraft der Strafverfiigung durch
die Kantonspolizei zu vernichten seien. Der Verzeigte seinerseits beantragt, dass
ihm die 85 beschlagnahmten Handbiicher herauszugeben seien.

Das Gericht kann im Falle der zivil- oder strafrechtlichen Verurteilung die Einzie-
hung und die Verwertung, Zerstérung oder Unbrauchbarmachung der unter Verlet-
zung des Urheberrechts hergestellten oder in Verkehr oder an die Offentlichkeit ge-
brachten Exemplare eines Werkes verfiigen (Art. 54 Abs. 1 Ziff. 1 lit. a URG). Damit
regelt das URG das diesbeziigliche Vorgehen selbst. Die allgemeinen Bestimmungen
des Strafgesetzbuches finden insoweit keine Anwendung, als andere Bundesgesetze
selbst Bestimmungen aufstellen (Art. 333 Abs. 1 StGB). Fiir die Anwendung von
Art. 58 StGB bleibt deshalb kein Raum; massgebend ist allein Art. 54 URG. Art. 54
Abs. 1 URG setzt voraus, dass eine zivil- oder strafrechtliche Verurteilung stattgefun-
den hat. In Anbetracht der Tatsachen, dass der Verzeigte vorliegendenfalls freizu-
sprechen ist und die Geschadigte in diesem Verfahren keine zivilrechtlichen Anspriiche
geltend macht, fehlt einer definitiven Einziehung und Vernichtung der beschlagnahm-
ten Handbiicher - trotz der festgestellten objektiven Urheberrechtsverletzung - die
gesetzliche Grundlage. Die beschlagnahmten 85 T3100 Benutzerhandbiicher sind
dem Verzeigten wieder herauszugeben. Der Geschidigten bleibt es unbenommen,
auf dem zivilrechtlichen Wege die Einziehung und Vernichtung herbeizufiihren.
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Art. 1, 42 Ziff. 1 lit. a URG, Art. 5 lit. ¢ UWG - « AUTO-CAD»

- Computerprogramme konnen urheberrechtlich geschiitzte Werke sein (E. 3).
- Das unbefugte Kopieren von Computerprogrammen stellt eine direkte Lei-
stungsiibernahme dar (E. 4).

- Des programmes informatiques peuvent étre protégés par la LDA (c. 3).
- La copie non autorisée de programmes informatiques constitue la reprise
directe d’une prestation d'autrui (c. 4).

ER i.sV. am KGer ZG vom 30.8.1988.

Die im Jahre 1982 gegriindete amerikanische Gesuchstellerin 1 entwickelt CAD-
Programme und vertreibt diese weltweit unter der Bezeichnung «Auto-CAD»; ihre
schweizerische Tochtergesellschaft, die 1984 gegriindete Gesuchstellerin 2, verkauft
die Auto-CAD-Programme in einem grossen Teil Europas, u.a. auch in der Schweiz.

Die 1986 in der Schweiz gegriindete Gesuchsbeklagte befasst sich ebenfalls mit
der Entwicklung von CAD-Programmen und bietet diese unter der Bezeichnung
«A-CAD» an. Mit Eingabe vom 23. Februar 1988 beantragten die Gesuchsteller-
innen ein vorsorgliches Verkaufsverbot fiir das Computerprogramm A-CAD und
die Beschlagnahmung der entsprechenden Disketten, Handbiicher, Programm-
listings etc. Der Einzelrichter entsprach diesem Begehren am 1. Mérz 1988 super-
provisorisch, doch entzog er die beschlagnahmten Gegenstinde der Einsichtnahme
durch die Gesuchstellerinnen. Nach Eingang der Gesuchsantwort ordnete er ein
Gutachten zur Abkldrung der Frage an, ob das CAD-Programm der Gesuchs-
beklagten eine Kopie desjenigen der Gesuchstellerinnen sei. Dieses ging am 4. Juli
1988 ein. Den Parteien wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Der Einzelrichter zieht in Erwdgung:

1. Die Gesuchstellerinnen haben den Anspruch, dem durch eine vorsorgliche
Massnahme einstweiliger Rechtsschutz gewahrt werden soll und den Verfiigungs-
grund, d.h. die Gefiahrdung dieses Anspruchs bei nicht sofortigem, vorsorglichem
Eingreifen des Richters, glaubhaft zu machen (Isaak Meier, Grundlagen des einst-
weiligen Rechtsschutzes, S. 13 ff.). Glaubhaft zu machen ist im vorliegenden Fall,
dass die Gesuchsbeklagte durch das Anbieten und den Vertrieb ihres CAD-Pro-
grammes «A-CAD» Urheber- und Wettbewerbsrechte der Gesuchstellerinnen ver-
letzt und diese demgemaiss Anspruch auf Unterlassung haben. Die Gesuchsbeklagte
kann das Glaubhaftmachen der Gesuchstellerinnen zerstéren, indem sie ihrerseits
glaubhaft macht, dass der Anspruch nicht bestehe (Isaak Meier, a.a.0., S. 14). Beim
Glaubhaftmachen braucht nicht die volle Uberzeugung des Gerichtes begriindet zu
werden, sondern es geniigt schon, wenn fiir das Vorhandensein eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit spricht, auch wenn das Gericht noch mit der Méglichkeit rechnet,
dass sie sich nicht verwirklicht haben kénnte (Guldener, Schweiz. Zivilprozessrecht,
S. 323, Anmerkung 27).
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2. Die Gesuchsbeklagte stellt die Berechtigung des Begehrens zunichst mit der
Begriindung in Abrede, den Gesuchstellerinnen fehle das Rechtsschutzinteresse.
Das beanstandete Programm A-CAD 1.21 sei nicht mehr im Handel erhéltlich und
auch die Gesuchstellerinnen vertrieben ihr Programm «AutoCAD» in der Version
2.5 nicht mehr.

Erste Voraussetzung fiir die Zulassigkeit eines Leistungs- bzw. Unterlassungs-
begehrens ist das Vorhandensein eines Rechtsschutzbediirfnisses. Dies folgt daraus,
dass die Rechtsschutzeinrichtungen nur zur Wahrung legitimer Interessen zur Ver-
fiigung gestellt werden (vgl. Guldener, a.a.0., S. 205). Trafe die Behauptung der Ge-
suchsbeklagten zu, die angeblich identischen Programme der Gesuchstellerinnen
einerseits und der Gesuchsbeklagten anderseits wiirden nicht mehr angeboten, wére
einem Unterlassungsbegehren die Grundlage zufolge Fehlens eines schiitzenswer-
ten Interesses entzogen. Dass die Gesuchstellerinnen ihr CAD-Programm in der
Version 2.5 nicht mehr vertreiben, ist eine durch nichts belegte Behauptung der
Gesuchsbeklagten. Wenn diese behaupten l4sst, sie biete das von den Gesuchstelle-
rinnen beanstandete Programm nicht mehr an, ist nicht verstindlich, aus welchen
Uberlegungen sie in der Gesuchsantwort von den Gesuchstellerinnen eine Sicher-
heitsleistung von Fr. 500 000.- wegen Umsatzeinbussen verlangt. In ihrer Stellung-
nahme zum Gutachten verlangt sie sogar eine Erhéhung dieser Kaution auf minde-
stens Fr. 750 000.-. Trafe die Behauptung der Gesuchsbeklagten zu, wire auch nicht
verstindlich, aus welchen Griinden sie derart ausfithrlich darzulegen versuchte,
dass die Programme nicht identisch seien. Sie hitte sich damit begniigen konnen
darzulegen, dass das beanstandete Programm nicht mehr verkauft werde und somit
behauptete Rechte der Gesuchstellerinnen nicht verletzt wiirden. Das widerspriich-
liche Verhalten der Gesuchsbeklagten legt den Schluss nahe, dass sie nach wie vor
das angeblich kopierte CAD-Programm anbieten will. Den Gesuchstellerinnen
kann daher ein Rechtsschutzinteresse nicht abgesprochen werden.

3. Die Gesuchstellerinnen leiten ihren Unterlassungsanspruch in erster Linie aus
dem Urheberrecht ab.

Unter dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes stehen die Werke der Literatur und
Kunst, Werke der Fotografie, Sammlungen und Wiedergaben (Art. 1-4 URG).
Computerprogramme finden im geltenden schweizerischen Urheberrechtsgesetz
keine Erwidhnung. Die Aufzdhlung der Werkgattungen in Art. 1-4 URG schliesst
andere Werke vom Urheberrechtsschutz jedoch nicht aus. Das URG nennt nur Bei-
spiele fiir den Begriff; dieser umfasst alle geistigen Schopfungen, welche die fiir ein
Werk der Literatur und Kunst wesentlichen Merkmale aufweisen (7roller, Imma-
terialgiiterrecht, Bd. I, 3. A., S. 347 f.). In der Literatur herrscht die Auffassung
vor, Computer-Software geniesse den urheberrechtlichen Schutz, sofern das fir
den urheberrechtlichen Werkcharakter entscheidende Kriterium - Originalitdt und
Individualitat - erfiillt sei (statt vieler: Kaspar Spoendlin, Urheberrechtsschutz fiir
Computer-Software, SMI 1986, S. 7 ff. mit Hinweisen. Auch in den wenigen kan-
tonalen Entscheidungen, die zu diesem Problemkreis ergangen sind, wird die
Auffassung vertreten, Computerprogramme stiinden unter dem Schutz des gel-
tenden URG (vgl. Entscheidungen des Tribunal cantonal du canton de Vaud vom
10. April 1987 i.S. A. gegen L. bzw. vom 11. November 1987 i.S. A. und 1. gegen
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L. und Sch.). Dass das von den Gesuchstellerinnen entwickelte und angebotene
Programm «AutoCAD» iiber die geforderte Originalitat und Individualitat verfiigt,
ergibt sich aus den Feststellungen des Gutachters Buchmann: Er bewertet auf S. 8
seiner Expertise AutoCAD aufgrund seiner ausserordentlichen Eigenschaften als
ausgereiftes, leistungsfihiges und einzigartiges CAD - (Drafting) - Software-Pro-
gramm von Welt-Spitzen-Klasse. Die Individualitat des Programmes AutoCAD
ergibt sich auch aus dem gerichtlichen Gutachten: Der Experte erwédhnt in seiner
Antwort zu Frage 5.3 verschiedene spezielle Eigenschaften, die das Programm gegen-
iiber anderen CAD-Programmen aufweise, wie spezielle Systemstruktur mit Overlay-
Technik, breite Funktionalitit, insbesondere die Methodik des erweiterten Funk-
tionssatzes, Anschlussfihigkeit der Zeichnungsdateien iiber definierte Schnittstellen
(ADI, DXF), wobei DXF eine anerkannte Autodesk-Eigenentwicklung sei etc. Das
vom Bundesgericht verlangte Niveau hinsichtlich Originalitdt und Individualitat
eines Werkes ist zudem nicht hoch (Spoendlin, a.a.0., S. 9 mit Hinweisen). Lufz und
Ritscher vertreten in SMI 1986, S. 212, sogar die Auffassung, es miisse grundsitzlich
davon ausgegangen werden konnen, dass jedes Computerprogramm urheberrecht-
lich geschiitzt sei und somit eine Urheberrechtsvermutung bestiinde. Zu erwiahnen
gilt es schliesslich, dass die Gesuchsbeklagte in ihrer Vernehmlassung ihr eigenes
Programm A-CAD als Resultat eigenstindiger, schépferischer Leistung bezeichnet,
ihrer Software mithin urheberrechtlichen Werkcharakter beimisst. Die Gesuchstelle-
rinnen haben mithin Anspruch auf urheberrechtlichen Schutz, wenn sie glaubhaft
machen konnen, dass das von der Gesuchsbeklagten entwickelte und in Verkehr ge-
brachte Programm A-CAD eine Kopie des Programmes AutoCAD ist und somit eine
unzuldssige Wiedergabe im Sinne des Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG vorliegt.

Der Gutachter Buchmann gelangt aufgrund von 12 Kopierindizien zum Ergeb-
nis, dass die beiden untersuchten CAD-(Drafting)-Programme AutoCAD 2.5 und
A-CAD 1.21 einander durch und durch dhnlich seien. Diese Ahnlichkeit umfasse
sowohl Programmstruktur, Bedienung, Benutzerinterface und Programmfehler.
Aufgrund dieser erdriickenden Gleichheit schliesst er eine Eigenkreation von A-
CAD 1.21 aus. Er schliesst auch vollstindig aus, dass A-CAD 1.21 von Grund auf
neu geschrieben worden sei. Eine unabhingige Parallelsch6pfung ist aufgrund
dieser Feststellungen mithin auszuschliessen. Der Gerichtsexperte bestdtigt das
Privatgutachten im Ergebnis. Nach Darstellung des Gutachters kann aufgrund der
getitigten Untersuchungen zwar nicht der sichere Schluss gezogen werden, beim
Programm der Gesuchsbeklagten handle es sich um eine komplette Kopie. Der Gut-
achter fiihrt indessen unmissverstandlich aus:

«Die im Gutachten Buchmann enthaltenen Kopierindizien sowie meine oben
dargestellten Uberlegungen veranlassen mich zu der Schlussfolgerung, dass es
sich mit einem Wahrscheinlichkeitsgrad von mehr als 90% beim Programm A-
CAD 1.21 um eine Kopie des Programmes AutoCAD 2.5 handelt».

Die Gesuchsbeklagte spart zwar nicht mit herber Kritik am Experten und am
Gutachten. Dass der Experte nicht iiber geniigende fachliche Qualifikation verfiigt,
ist jedoch eine durch nichts belegte Behauptung und wird bereits durch die von ihm
bekleidete Stellung als Direktor der Informatikdienste der ETH Ziirich widerlegt.
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Die Gesuchsbeklagte hat tiberdies bei der Expertennomination keinerlei Einwen-
dungen gegen die Person des in Aussicht genommenen Gutachters erhoben. Der
Vorwurf, der Gutachter habe die Source-Codes nicht miteinander verglichen, ver-
mag den gravierenden Vorwurf gegeniiber dem Gerichtsexperten nicht zu begriin-
den. Auch der Hinweis der Gesuchsbeklagten auf eine Meinungsidusserung von
Prof. dipl. Ing. Christian Helfrich vom 31.7.1988 (BB 47), wonach die einzige sichere
Methode der Vergleich der Quellencodes sei, um feststellen zu kénnen, ob es sich
um eine Kopie handle, hilft der Gesuchsbeklagten nichts. Im vorliegenden Verfah-
ren haben die Gesuchstellerinnen ihren Anspruch lediglich glaubhaft zu machen;
der strikte Beweis bleibt dem ordentlichen Verfahren vorbehalten. Die vorhandenen
Unterlagen reichten offensichtlich aus, um feststellen zu kénnen, dass mit einer
Wahrscheinlichkeit von iber 90% eine Kopie vorliege. Einzig die Riige, das Gutach-
ten sei nicht unterzeichnet, war im Zeitpunkt der Ablieferung der Expertise gerecht-
fertigt. Der Experte hat das Dokument irrtiimlich nicht unterzeichnet, und das bei
den Gerichtsakten liegende Exemplar wurde von ihm nachtriglich unterschrieben;
es liegt mithin eine auch formell nicht zu beanstandende Expertise vor. Die von der
Gesuchsbeklagten erhobenen Einwendungen sind samt und sonders nicht geeignet,
Zweifel an der Schliissigkeit des Gutachtens zu begriinden. Der Antrag auf die Ein-
holung einer Oberexpertise ist daher zu verwerfen. In diesem Zusammenhang ist
erneut darauf hinzuweisen, dass blosse Glaubhaftmachung des Anspruches im vor-
liegenden summarischen Verfahren geniigt. Den Gesuchstellerinnen ist es mithin
gelungen, eine Urheberrechtsverletzung glaubhaft zu machen.

4. Die Gesuchstellerinnen leiten ihren Anspruch auch aus Wettbewerbsrecht her.

Unlauter im Sinne des Art. 5c UWG handelt, wer das marktreife Arbeitsergebnis
eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduk-
tionsverfahren als solches iibernimmt und verwertet.

Aufgrund der Gutachten liegt hier eine solche Leistungsiibernahme vor, zumin-
dest ist sie hinreichend glaubhaft gemacht. Die Gesuchstellerinnen konnen ihren
Unterlassungsanspruch mithin auch auf Wettbewerbsrecht stiitzen.

5. Die Gesuchstellerinnen haben im weiteren den Verfiigungsgrund, d.h. das Dro-
hen eines nicht leicht ersetzbaren Schadens oder Nachteils bei nicht sofortigem
Rechtsschutz glaubhaft zu machen. Sie machen materiellen und immateriellen
Schaden geltend. Es ist ihnen hierin beizupflichten, dass eine Marktverwirrung ent-
stehen kann, wenn zwei praktisch identische CAD-Programme auf dem Markt er-
haltlich sind. Dies kann zu Verwechslungen fiihren, die den Gesuchstellerinnen zum
Nachteil gereichen konnen. Es drohen ihnen auch Umsatzverluste, die der Héhe
nach schwer beweisbar und demgemadss nicht leicht ersetzbar wiren. Die Gesuch-
stellerinnen haben demgemaiss Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen im
Sinne der Art. 53 URG und 14 UWG in Verbindung mit Art. 28¢c-28f ZGB. Dieser
Anspruch ist entgegen der Behauptung der Gesuchsbeklagten nicht verwirkt. Um
ihren Unterlassungsanspruch dem Gericht gegeniiber glaubhaft machen zu kénnen,
drangte sich die Einholung eines Privatgutachtens auf. Die Bearbeitung der Exper-
tise nahm eine gewisse Zeit in Anspruch, und die Gesuchstellerinnen haben sofort
nach Vorliegen des Gutachtens das Unterlassungsbegehren gestellt.
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6. Den Gesuchstellerinnen ist gestiitzt auf Art. 28¢ Abs. 2 ZGB Frist anzusetzen,
innert welcher sie die Klage im ordentlichen Verfahren einzureichen haben, verbun-
den mit der Androhung, dass nach unbeniitztem Ablauf dieser Frist die vorsorg-
lichen Massnahmen dahinfallen.

7. Die Gesuchstellerinnen wurden am 28. Mirz 1988 verpflichtet, eine Kaution in
der Hohe von Fr. 300 000.- als Sicherheit fir allfallige Schadenersatzforderungen
der Gesuchsbeklagten zu leisten. Die Gesuchstellerinnen haben eine entsprechende
Bankgarantie einreichen lassen. Die Gesuchsbeklagte verlangt in ihrer Stellungnah-
me zum Gutachten eine Erhdhung der Kaution auf mindestens Fr. 750 000.-. Eine
substantiierte Begriindung fehlt jedoch. Der Antrag ist daher abzuweisen.

8. Die am 3. Mirz 1988 von der Kantonspolizei Zug unter Beizug eines Fach-
mannes bei der Gesuchsbeklagten beschlagnahmten Gegenstidnde bleiben gestiitzt
auf Art. 28c Abs. 2 Ziff. 2 ZGB zum Zwecke der Beweissicherung in gerichtlicher
Verwahrung. Sie bleiben indessen zur Wahrung von Geschiftsgeheimnissen der
Einsichtnahme durch die Gesuchstellerinnen entzogen; die Gesuchsbeklagte konnte
glaubhaft machen, dass die beschlagnahmten Gegenstdnde vertrauliche Infor-
mationen enthalten. Dem Siegelungsbegehren der Gesuchsbeklagten ist somit in
diesem Sinne zu entsprechen.

P.S. Eine Beschwerde der Gesuchsbeklagten an die Justizkommission Zug ist zum
Zeitpunkt der Drucklegung noch hingig.

Art. 1 Abs. 1 URG - «TRIATHLON-SIGNET»

— Ein Triathlon-Signet, bestehend aus drei umrandeten und zueinander in Be-
ziehung stehenden Piktogrammen, die einen Schwimmer, einen Radfahrer und
einen Ldufer darstellen, ist kein urheberrechtlich schiitzbares Werk (E. 7).

- Werden neben einer allfilligen urheberrechtlichen Nutzung auch noch andere
Leistungen erbracht, so ist die usanzgemdsse Urheberrechtsentschidigung von
10% der Bruttoeinnahmen anteilsmdssig zu kiirzen (E. 8).

- Une vignette pour le triathlon, consistant en trois pictogrammes encadrés
Sformant un ensemble et représentant un nageur, un cycliste et un coureur, n'est
pas une oeuvre protégée par la LDA (c. 7).

~ Lorsque l'usage d’une oeuvre protégée par la LDA est li¢ a d’autres prestations,
Uindemnité usuelle de 10% des recettes brutes doit étre réduite proportionnelle-
ment (c. 8).

Kantonsgericht SG, II. Ziv.K. 16. Juni 1988.

Der Kliger, ein Grafiker, entwarf nach seinen Angaben im Jahre 1983 ein Signet
fiir den Triathlon-Sport. Er und die I. G. Swiss Triathlon schlossen mit der H. H.
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S. Engineering AG ein «Sponsorenabkommeny, in welchem dieser fiir bestimmte
Gegenleistungen das alleinige, zeitlich beschrankte Exklusivrecht am Triathlon-
Signet eingeraumt wurde.

Die Beklagte verwendete das vom Klager beanspruchte Triathlon-Signet ohne
Erlaubnis auf einem von ihr vertriebenen Triathlon-Anzug. Sie gibt zu, 334 Anziige
verkauft und damit einen Umsatz von Fr. 37 387.- erzielt zu haben. Auf Interven-
tion des Kldgers sah die Beklagte zwar vom weiteren Vertrieb der strittigen Anziige
ab, bestritt aber, dass dem Kldger am Triathlon-Signet ein Urheberrecht zustehe. Sie
erklarte sich einzig bereit, ihm im Sinne einer einmaligen Abstandszahlung und
ohne Anerkennung einer Rechtspflicht per Saldo aller Anspriiche den Betrag von
Fr. 750.- zu bezahlen.

Das fragliche Triathlon-Signet prasentiert sich wie folgt:

Das Kantonsgericht hat eine Verletzungsklage des Grafikers abgewiesen.

Aus den Erwdgungen:

7. a) Der Klager ist der Auffassung, das von ihm entworfene Triathlon-Signet
stelle ein Werk im Sinne von Art. 1 ff. URG dar. Er macht geltend, die Beklagte
habe dieses Werk in Verletzung seines Urheberrechts wiedergegeben (Art. 42 lit.a
URGQG); sie schulde ihm daher Schadenersatz (Art. 44 URG i.V.m. Art. 41 OR).

b) Nach Art. 1 Abs. 1 URG stehen unter dem Schutze dieses Gesetzes die Werke
der Literatur und Kunst. Art. 1 Abs. 2 URG zihlt in der Folge die einzelnen Arten
von geschiitzten Werken auf, ohne den Begriff des Kunstwerkes nidher zu umschrei-
ben. Aus der Aufzéhlung ergibt sich allerdings, dass es sich beim Kunstwerk im
Sinne des Gesetzes um ein «Geistwerk» handeln muss (BGE 110 IV 105). Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts fallen unter den Begriff des geschiitzten Werkes
konkrete Darstellungen, die nicht bloss Gemeingut enthalten, sondern insgesamt
als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Geprage oder als Ausdruck einer
neuen originellen Idee zu werten sind. An das Mass der geistigen Leistung, an den
Grad der Individualitdt oder Originalitat sind allerdings nicht immer gleich hohe
Anforderungen zu stellen. Das verlangte individuelle Geprage hangt vielmehr vom
Spielraum des Schopfers ab; wo ihm von vornherein der Sache nach wenig Raum
bleibt, wird der urheberrechtliche Schutz schon gewihrt, wenn bloss ein geringer
Grad selbstandiger Tatigkeit vorliegt (BGE 113 11 196 mit Hinweisen). Keine Ori-
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ginalitdt und Individualitit weisen allerdings Schépfungen auf, die zwar nicht
Bekanntem entnommen sind, die aber dem Bekannten so nahe sind, dass auch ein
anderer die gleiche Form hétte schaffen kénnen. Die Individualitiat des Werks hangt
entsprechend vom Verhiltnis der im Geiste des Urhebers geschaffenen zu den aus
dem Gemeingut entnommenen Elementen ab. Handwerkliche Leistungen, die le-
diglich bekannte Formen oder Linien verbinden oder abwandeln, erhalten keinen
Urheberrechtsschutz. Auf den dsthetischen Wert und die Bedeutung des Werkes
kommt es nicht an (BGE 110 IV 105; 106 II 73; 105 II 299 mit Hinweisen). So ist
z.B. entschieden worden, Puppen wiirden im wesentlichen durch das menschliche
Aussehen bestimmt. Sie seien insoweit Gemeingut und nicht von individueller Ori-
ginalitdt (BGE 110 1V 106). Ahnlich wurden Kasperlifiguren (BGE 106 I1 74) und
Schmuckuhren (BGE 105 II 300) beurteilt.

¢) Das Triathlon-Signet, dem der Kliger Werk-Charakter beimisst, besteht aus
sogenannten Piktogrammen. Als Piktogramme werden stilisierte Darstellungen
z.B. von menschlichen Titigkeiten, von Gegenstinden oder von Einrichtungen
bezeichnet. Sie haben insbesondere seit den Olympischen Spielen von Miinchen im
Jahre 1972 stark an Verbreitung zugenommen. Damals wurden fir die einzelnen
Sportarten Piktogramme geschaffen. Heute sind Piktogramme zum Beispiel im
Sport, auf Wegweisern (in Bahnhofen, Flugplidtzen und auf Strassen) oder in Publi-
kationen des Fremdenverkehrs allgemein bekannt.

Beim Entwerfen der hier streitigen Piktogramme war der Spielraum des Klagers
klein. Die Darstellung von Personen durch Striche ist im wesentlichen durch den
menschlichen Korper sowie den Bewegungsablauf fiir die betreffenden Sportarten
vorgegeben. Einen gewissen Spielraum stand dem Kliger hochstens insofern zu,
als er fiir seine Piktogramme eine gewisse Lage des menschlichen Korpers im Be-
wegungsablauf auswéhlen konnte. Aber auch dieser Spielraum ist klein. Die Aus-
wahl des darzustellenden Moments im Bewegungsablauf ist eine eher handwerk-
liche und wenig schopferisch-kiinstlerische Leistung. Der Entwerfer hat ndmlich
unter verschiedenen moglichen Positionen eine optisch aussagekraftige und gut
darstellbare Position auszuwihlen (vgl. BGE 106 1I 73, 100 II 172 mit Hinweisen);
eine gewisse Ahnlichkeit besteht zum Entwerfen von Plinen mit einem grossen
Massstab - ihnen wird keine Werkqualitit zuerkannt, (vgl. Troller, Immaterial-
giiterrecht, Bd. I, S. 389 f.,, BGE 103 Ib 327). Die vom Kldger verwendeten Pikto-
gramme sind den allgemein gebriduchlichen Signaturen fiir die drei Sportarten sehr
dhnlich (vgl. die Hinweise auf Schwimmbader, Radsportanlagen, Vita-Parcours).
Sie unterscheiden sich auch nicht wesentlich von anderen, in Triathlon-Signeten ver-
wendetenPiktogrammen oder von den Miinchner Olympia-Symbolen. Unerheblich
ist dabei, dass im Triathlon-Signet ein Dauerlidufer, in den Miinchner-Piktogram-
men dagegen ein Sprinter (als Hinweis auf die Leichtathletik insgesamt) darge-
stellt ist. Entscheidend ist vielmehr die weitgehende Identitdt der Darstellung des
menschlichen Korpers. Dass fiir die Olympia-Piktogramme Lizenzgebiihren be-
zahlt werden, mag Ausfluss einer kommerziellen Praxis sein, sagt aber iiber den
Werkcharakter und die urheberrechtliche Schutzfdahigkeit nichts aus. Die Verwen-
dung von Piktogrammen fiir die Darstellung der Disziplinen des Triathlons wie
auch deren Ausgestaltung sind nicht das Ergebnis einer originellen schopferischen



65

Leistung des Kldgers. Dieser sieht die Schutzwiirdigkeit denn auch weniger in den
einzelnen Symbolen als vielmehr im Gesamtzusammenhang, d.h. in der Beziehung,
in welcher die drei Symbole zueinander stehen.

d) Die drei Piktogramme sind in Balkenform angeordnet und einzeln umrahmt.
Die Reihenfolge der Disziplinen wird durch ein Pfeilmotiv, das in die Umrahmung
integriert ist, dargestellt. Diese Pfeilform unterstreicht zusammen mit der leichten
Neigung des ganzen Balkendiagramms auch die Dynamik dieser Sportart. Das
Signet wirkt insgesamt ansprechend und aussagekréftig. Dies allein geniigt jedoch
fur die Schutzwiirdigkeit nicht.

Die Reihenfolge der einzelnen Symbole ist durch die Abfolge der Disziplinen
eines Triathlon-Wettkampfs vorgegeben. Die Einrahmung der Symbole ist allge-
mein iiblich. Am héufigsten werden dazu die Kreis-, Viereck- oder Dreiecksformen
verwendet. Auch die leichte Neigung des Signets ist hdufig und naheliegend; sie
setzt keine originelle schopferische Leistung voraus. Den héchsten Individualitats-
grad besitzt die Verwendung des Pfeilmotivs. Doch ist auch die Pfeilform fiir die
Darstellung einer Abfolge verschiedener Téatigkeiten naheliegend. Dass sie hier in
die Umrahmung integriert wurde, wirkt optisch zwar gekonnt, vermag aber einen
urheberrechtlichen Schutz nicht zu rechtfertigen.

Es fehlt der notwendige Grad der eigenpersénlichen Pragung, weil die verwende-
ten Formen und Linien auch in ihrer Kombination dem allgemein Bekannten zu
nahe sind (BGE 110 IV 105 f.; 106 II 73 f.). Das vom Klager entworfene Triathlon-
Signet stellt somit auch in seiner Gesamtheit kein urheberrechtlich schiitzbares
Werk dar.

Die Klage ist abzuweisen, da der Kldger mit seinem Triathlon-Signet kein urheber-
rechtlich geschiitztes Werk geschaffen hat. Damit entfillt die vom Kldger ange-
rufene Grundlage fiir den eingeklagten Schadenersatz.

8. Selbst wenn das Signet ein urheberrechtlich schiitzbares Werk darstellen wiir-
de, dessen Verwendung durch die Beklagte damit widerrechtlich erfolgt wére, wiirde
sich am Ergebnis nichts dndern.

b) Der Klager berechnet die Nutzungsentschadigung mit 7 Prozent des von der
Beklagten erzielten Umsatzes mit Anziigen, die das umstrittene Symbol tragen.
Beziiglich der Hohe des Umsatzes befasst er die Beklagte bei deren Zugabe, ver-
langt aber zusitzlich die Durchfithrung einer Expertise. Demgegeniiber geht die
Beklagte von einer Entschddigung von 2 Prozent des Umsatzes aus. Bei der Ver-
gebung urheberrechtlicher Lizenzen sei eine Nutzungsentschidigung von 10 Pro-
zent des Umsatzes iiblich, doch reduziere sich dieser Satz, wenn bei der Verwertung
neben urheberrechtlich geschiitzten Teilen urheberrechtlich freie Elemente vor-
handen seien. Der Wert des Symbols betrage bei angenommener Schutzwiirdigkeit
rund einen Fiinftel des Wertes der Sportanziige, auf welchen es angebracht worden
sei. Dementsprechend miisse die 10prozentige Beteiligung auf 2 Prozent des gesam-
ten Verwertungserloses reduziert werden. Nachdem die Beklagte mit den fraglichen
Sportanziigen einen Umsatz von Fr. 37 387.— erzielt habe, betrage eine allfillige
Nutzungsentschidigung Fr. 747.75. Mit ihrer Zahlung von Fr. 750.- habe sie diese
Beteiligung - sollte sie iiberhaupt geschuldet sein - jedenfalls beglichen.
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Nach einer allgemein anerkannten Usanz betragt die Urheberrechtsentscha-
digung maximal 10 Prozent der Bruttoeinnahmen (vgl. das von der Beklagten
eingereichte Bundesgerichtsurteil vom 7. Mirz 1986 betreffend die Verbreitung
urheberrcchtlich geschiitzter Werke in Kabelfernsehnetzen, S. 20 ff. mit Hinweci-
sen, publ. in SMI 1986, 313: Tarif I). Auch der Entwurf fiir ein Bundesgesetz
iiber das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 18. Dezember 1987 nennt
in Art. 77 Abs. 2 eine Entschiddigung von in der Regel 10 Prozent fiir die Nutzung
von Urheberrechten. Demgegeniiber erscheint die vom Klager errechnete Lizenz-
gebiihr gemiss Sponsorenabkommen mit der H H S Engineering AG von 23.07
Prozent stark iiberhoht und kann keinesfalls als Indiz fiir eine ibliche Nut-
zungsentschidigung dienen. Werden neben der Nutzung eines Urheberrechts
auch noch andere leistungen erbracht, wird die Entschddigung anteilsméssig
berechnet (vgl. das zitierte Bundesgerichtsurteil, S. 25; Gesetzesentwurf Art. 77
Abs. 3). Im vorliegenden Fall kann mit der Beklagten angenommen werden,
das Triathlon-Signet auf den Sportanziigen stelle rund einen Fiinftel des Werts
dieser Anziige dar. Somit wiirde sich die Entschadigung auf 2 Prozent des Um-
satzes reduzieren. Diese Entschadigung hitte die Beklagte mit ihrer Zahlung von
Fr. 750.- geleistet.

Die vorstehende Berechnung stiitzt sich auf die Angaben der Beklagten. Auch
der Kliager geht von diesem Betrag aus, beantragt aber zusitzlich, eine Exper-
tise iiber den genauen Umsatz durchzufiihren. Diesem Antrag ist nicht statt-
zugeben, da die Klage schon mangels Schutzwiirdigkeit des Triathlon-Symbols
abzuweisen ist und im iibrigen fraglich ist, ob auch eine aufwendige Buchhal-
tungsexpertise den Beweis fiir einen hoheren Umsatz von Bekleidungsstiicken
mit dem Triathlon-Symbol erbringen koénnte. Es ist anzunehmen, dass die Pro-
dukte der Beklagten primir nach Verwendungszweck und nicht nach Aufdruck
in der Buchhaltung erfasst werden.

Bemerkungen:

Die Feststellung des Gerichtes, der Spielraum eines Zeichners fiir das Entwerfen
von Sportpiktogrammen sei klein, ist zu relativieren. Wohl haben sich die Pikto-
gramme am menschlichen Koérper und am darzustellenden Bewegungsablauf zu
orientieren. Doch bestehen in bezug auf den Grad der Stilisierung (naturalistische,
gerasterte, geometrisierte, syntaktische, abstrakte Darstellungen), auf Auswahl und
Abbildung von Hilfsmitteln (Sprungbrett, Wasser, Fahrrad), auf die Wahl der Be-
kleidung (Silhouette, Giirtel, Hose, Leibchen) und derjenigen des Ausschnittes
(vom Detail bis zur Mehrzahl von Sportlern) vielfiltige Variationsmoglichkeiten.
Ein Blick in die Presse zeigt denn auch, dass fiir Schwimmer, Radfahrer und Laufer
unzéhlige Darstellungsformen gefunden werden konnen, welche gleichermassen
geeignet sind, eine bestimmte Sportart zu symbolisieren. So konnten in letzter Zeit
die nachfolgenden Darstellungen festgestellt werden.
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Die Einrede, ein bestimmtes Piktogramm kénne aussagekréftig nur so und nicht
anders dargestellt werden, ist die typische Einrede des schlechten Grafikers, der sich
nur vom Vorbestehenden inspirieren lisst, aber nicht fahig ist, eine Aufgabe eigen-
standig zu losen. Der Beizug eines guten Grafikers wird immer wieder neue und
noch bessere Symbole hervorbringen.

Sicher ist es eine Tatsache, dass heute Sportpiktogramme allgemein bekannt sind
und benutzt werden. Deswegen fallen sie aber nicht ins urheberrechtliche Gemein-
gut, ist doch der Begriff des Freizeichens dem Urheberrecht unbekannt. Der Um-
stand, dass namentlich auch im Fremdenverkehr die vom Architekten Otl Aicher
geschaffenen Miinchner Olympia-Symbole benutzt werden, ist librigens darauf zu-
riickzufithren, dass der schweizerische Fremdenverkehrsverband mit dem Inhaber
der Urheberrechte an diesen Piktogrammen einen langjidhrigen Nutzungsvertrag
abgeschlossen hat, der seine Mitglieder (Kurvereine, Sportstitten, Beherbergungs-
betriebe) zur Benutzung der fraglichen Piktogramme ermichtigt. Die dadurch
erwirkte Bekanntheit und Popularitit dieser Piktogramme darf daher nicht da-
zu fihren, sie als allgemeingebrauchlich und daher nicht mehr schiitzbar zu be-
trachten.

Lucas David
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Art. 1 Abs. 1 URG, Art. 25 Abs. 2, 3+4 URG, Art. 42 ff. OR -
«ZEITUNGSARTIKEL»

- Ob ein Zeitungsartikel iiber die Delegiertenversammliung einer Genossen-
schaftsapotheke Werkqualitit aufweist, kann dahingestellt bleiben, wenn das
Urteil der Vorinstanz im Ergebnis nicht zu beanstanden ist (E. 2).

- Der Begriff «Tagesfrage» ist nicht zu beschrinken auf Themen, die von all-
gemeinem Interesse sind, allgemein diskutiert werden und allenfalls noch ent-
schieden werden miissen (E. 3 a).

- Das Kiirzel eines Autors geniigt dem Erfordernis nicht, einen Artikel ausdriick-
lich als Originalbeitrag oder Originalbericht zu kennzeichnen (E. 3 b).

- Die Ubernahme des Artikels einer Zeitung durch eine andere ohne Angabe der
Quelle verstosst gegen die gesetzliche Pflicht zur Quellenangabe (E. 3 c).

- Eine Genugtuung entfillt, wenn von einer schweren Verletzung des Kligers in
seine Urheberpersonlichkeitsrechte keine Rede sein kann (alte Fassung des
Artikels 49 OR) (E. 3 c).

- Auch im Bereich des Immaterialgiiterrechts ist der Geschddigte verpflichtet,
dem Richter Tatsachen, die als Anhaltspunkte fiir die Entstehung und die
Hdhe des behaupteten Schadens in Betracht kommen, anzugeben und dafiir
Beweise anzutreten (E. 3 c).

- La question de savoir si un article de journal relatif a l'assemblée des delégués
d’une pharmacie coopérative constitue une oeuvre littéraire peut rester ouverte,
lorsque la décision cantonale n'est pas contestée (c. 2).

- La notion d’«article d'actualité» ne doit pas étre limitée a des sujets d’inérét
général, discutés par tout le monde et qui doivent éventuellement encore faire
l'objet d’une décision (c. 3 a).

- Labreviation du nom de l'auteur ne suffit pas a désigner expressément un
article comme original ou comme correspondance particuliere (c. 3 b).

- La reproduction d’un article de journal sans indication de la source est illicite
(c. 3 c).

- Il n’y a pas lieu a réparation morale en l'absence datreinte grave a la person-
nalité de l'auteur (ancienne version de l'article 49 CO) (c. 3 c).

- Dans le domaine de droit de la propriété intellectuelle également, le lésé doit
alléguer et prouver les faits permettant de conclure a lexistence du dommage
et a sa quotité (c. 3 c).

BGE, 1. Ziv. Abt., Urteil vom 26. Januar 1987.

Der Kliger liess in der «Winterthurer AZ» unter seinem Kiirzel einen Artikel
iiber die Delegiertenversammlung der Genossenschaftsapotheke verdffentlichen, in
welchem er insbesondere ausfiihrte, in seinem Jahresbericht habe ihr Préasident vor-
weg erwihnt, dass das 75-Jahr-Jubildum Gelegenheit gegeben habe, die Genossen-
schaftsapotheke und ihre Geschifte wieder einmal der Bevolkerung vorzustellen;
eine gewisse Werbewirksamkeit konne zweifellos erwartet werden. Der Président
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habe sodann die Selbstdispensation der Arzte kritisiert; es sei ein Unsinn sonderglei-
chen, wennin einer Stadt wie Winterthur, in der eine optimale Versorgung mit Arznei-
mitteln durch die Apotheken rund um die Uhr gewihrleistet sei, von einzelnen Arzten
Medikamente abgegeben wiirden. Ergdnzend wurde beigefiigt, in der schlichten,
apart, libersichtlich und chronologisch gestalteten Festschrift werde die Geschichte
der Genossenschaftsapotheke bis heute aufgezeigt und mit (auch politischen) Be-
gebenheiten in der Stadt verglichen. Der Schrift sei zu entnehmen, dass nur dank der
Beharrlichkeit und dem unerschiitterlichen Glauben der verantwortlichen Manner
an die Kraft der Genossenschaft das gesetzte Ziel habe erreicht werden kénnen.

Die Beklagte druckte ohne Angabe der Quelle und des Kiirzels den Artikel
in gekiirzter Fassung ab. Der Klager verlangte unter Hinweis auf sein Urheberrecht,
Fr. 500.- Entschddigung; die Beklagte war hingegen bereit, nur Fr. 150.~ zu zahlen.
Daraufhin machte der Kliger gerichtlich eine Forderung von Fr. 2 000.- geltend
und forderte die Veroffentlichung einer von ihm verfassten Erklarung in der Zei-
tung der Beklagten. Das Obergericht des Kantons Ziirich verpflichtete die Beklagte
am 20. Mai 1985 zur Veroffentlichung eines Textes in ihrer Zeitung, in dem die
Redaktion sich ausdriicklich zur Urheberrechtsverletzung geméiss Art. 25 Abs. 4
URG bekannte. Im iibrigen wies das Obergericht die Klage ab, wogegen der Klager
Berufung ans Bundesgericht einlegte.

Aus den Erwdgungen des Bundesgerichts:

1. In Streitigkeiten tiber das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst ist
die Berufung ohne Riicksicht auf den Streitwert zuldssig (Art. 45 lit. a OG).

2. Das Obergericht ist mit dem Klédger der Auffassung, dass zumindest einzelne
Teile des streitigen Artikels Eigenschaften aufweisen, die es rechtfertigen, den Bei-
trag als Werk im Sinne von Art. 1| Abs. 1 URG zu betrachten. Die Beklagte beharrt
dagegen noch im Berufungsverfahren darauf, dass von einem urheberrechtlich ge-
schiitzten Werk keine Rede sein konne.

Wissenschaftliche oder literarische Arbeiten, wie Abhandlungen, Beitrage und
Berichte, fallen unter den Begriff des geschiitzten Werkes im Sinne von Art. 1 URG,
wenn die konkrete Darstellung nicht bloss Gemeingut enthilt, sondern insgesamt
als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Geprige oder als Ausdruck einer
neuen originellen Idee zu werten ist; Originalitdt und Individualitit oder statisti-
sche Einmaligkeit gelten denn auch als Wesensmerkmale des geschiitzten Werkes.
Am eindriicklichsten sind diese Schutzvoraussetzungen erfiillt, wenn die Arbeit den
Stempel der Personlichkeit ihres Verfassers triagt, unverkennbar charakteristische
Ziige oder handgreifliche Unterschiede aufweist. Das heisst nicht, an das Mass der
geistigen Leistung seien stets so hohe Anforderungen zu stellen; wo dem Verfasser
einer Arbeit von vornherein der Sache nach wenig Spielraum bleibt, wird der
urheberrechtliche Schutz auch schon gewihrt, wenn bloss ein geringer Grad selb-
standiger Tatigkeit vorliegt (BGE 106 11 73/74, 88 IV 126 und 85 11 123 E. 3, je mit
weiteren Hinweisen).

Von diesem Begriff des urheberrechtlichen geschiitzten Werkes geht auch das
Obergericht aus. Bei dessen Anwendung auf den vorliegenden Fall verkennt es
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nicht, dass der Kldger im wesentlichen nur iiber die Delegiertenversammlung der
Genossenschaftsapotheke und damit {iber ein Ereignis von einer gewissen lokalen
und politischen Bedeutung berichtet, insbesondere Ausfithrungen aus dem Jahres-
bericht des Prasidenten wiedergegeben hat, weshalb ein grosser Teil seines Artikels
sich nicht von anderen Zeitungsmeldungen iiber Generalversammlungen und Fir-
menjubilden unterscheidet. Ein Mindestmass von Originalitat ist nach Auffassung
des Obergerichts dagegen darin zu erblicken, dass der Kldger anschliessend die
Jubilaumsschrift der Genossenschaftsapotheke von sich aus gewiirdigt habe, was
dem Artikel als Ganzes eine individuelle und personliche Note verleihe.

Diese Erwagung hat zwar einiges fiir sich, wenn beriicksichtigt wird, dass die An-
forderungen an die Individualitat nicht iibertrieben werden diirfen und dass Art. 25
Abs. 5 URG bloss negativ umschreibt, was nicht geschiitzt ist, und die Ausnahmen
auf «einfache Zeitungsmitteilungen» beschrankt. Am erforderlichen Mindestmass
selbstdndiger Tatigkeit liesse sich vorliegend aber auch zweifeln, zumal es sich
nach dem Jahresbericht und der Jubildumsschrift um Vorgdnge handelte, die sich
unabhingig vom Kldger abspielten. Dazu kommt, dass reine und sachgerechte Be-
richterstattung einerseits und persoénliche Beurteilung andererseits schwer ausein-
anderzuhalten sind und es nicht allen Reportern gelingt, von gebrauchlichen Rede-
wendungen weg zu einer individuellen Gestaltung zu gelangen, ihren Berichten
einen urheberrechtlichen charakterisierenden Gehalt zu geben (Troller, Immaterial-
gliterrecht I, 3. Aufl. S. 353 f.). Die Feststellung des Klégers, dass die Festschrift in
ihrer schlichten und aparten Form iibersichtlich und chronologisch gestaltet sei,
lasst nicht einmal zwingend darauf schliessen, dass er sie gelesen und sich damit
auseinandergesetzt hat. Ob das Obergericht im streitigen Artikel zu Recht ein ge-
schiitztes Werk im Sinne von Art. 1 URG erblickt habe, kann indes dahingestellt
bleiben, wenn sein Urteil im Ergebnis so oder anders nicht zu beanstanden ist.

3. Gemiss Art. 25 URG diirfen in Zeitungen oder Zeitschriften ver6ffentlichte
Werke grundséitzlich ohne Riicksicht auf ihren Gegenstand nur mit Zustimmung
des Urhebers wiedergegeben werden (Abs. 1). Davon ausgenommen sind Artikel
iiber Tagesfragen wirtschaftlicher, politischer oder religiser Natur in der Presse,
wenn die Wiedergabe nicht ausdriicklich vorbehalten worden ist oder wenn die
Artikel nicht ausdriicklich als Originalbeitrage oder Originalberichte bezeichnet
worden sind (Abs. 2); zuldssig sind ferner kurze Zitate aus Zeitungs- und Zeitschrif-
tenartikeln (Abs. 3). In den Ausnahmefallen ist aber die Quelle deutlich anzugeben
und falls der Artikel gekennzeichnet ist, auch der Name oder das Pseudonym bei-
zufiigen (Abs. 4).

a) Nach Auffassung des Obergerichts befasst sich der streitige Artikel mit einer
wirtschaftlichen und politischen Tagesfrage im Sinne von Art. 25 Abs. 2 URG. Der
Klager lasst dies nicht gelten; er wirft dem Obergericht Verletzung von Bundesrecht
vor, weil es den Begriff «Tagesfrage» als blosse Aktualitit verstehe. Erforderlich sei
dartiber hinaus eine wesentliche Bedeutung der Frage fiir die 6ffentliche Diskus-
sion; der franzosische Gesetzestext, der dem Urtext von Art. 9 Abs. 2 RBUe ent-
nommen sei, spreche denn auch von «articles d’actualité de discussion» und miisse
deshalb als massgebend bezeichnet werden.
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Dass der Begriff der Tagesfrage in Art. 25 Abs. 2 URG auch gewichtige Themen,
die auf allgemeines Interesse stiessen, allgemein diskutiert wiirden und allenfalls
noch einer Entscheidung harrten, zu beschrinken sei, ist dem Wortlaut der Bestim-
mung indes nicht zu entnehmen. Die Kritik des Genossenschaftsprasidenten an der
Selbstdispensation der Arzte, von der im Artikel die Rede ist, spricht {ibrigens fiir
ein solches Thema, zumal sie mit der Feststellung schliesst, dass der Unmut dariiber
in weiteren Kreisen wachse. Art. 9 Abs. 2 RBUe ergibt ebenfalls nichts fiir eine
solche Beschriankung; anldsslich der Revision von 1955 wurde das Sonderrecht fir
die Zeitungen vielmehr auf Zeitschriftenartikel ausgedehnt, um es jener Bestim-
mung anzupassen. Damit sollten national wie international kleinere Blitter die
Meéglichkeit erhalten, Artikel aus grosseren Zeitungen im Interesse der 6ffentlichen
Meinungsbildung zu iibernehmen (BGE 108 11 479/80 mit Zitaten); was der Klidger
aus der im genannten Entscheid angefithrten Lehre zugunsten seiner Auffassung
ableiten will, ist unerfindlich.

Der Klager wirft dem Obergericht vor, Art. 25 Abs. 2 URG auch dadurch verletzt
zu haben, dass es den strittigen Artikel trotz Kennzeichnung mit den Initialen des
Verfassers nicht als Originalbeitrag oder -bericht werte. Nach dieser Bestimmung
miisse der Urheber fiir den Leser lediglich zum Ausdruck bringen, dass es sich um
einen solchen Beitrag oder Bericht handle; das ergebe sich auch aus einem Kiirzel.
Seine Kennzeichnung entspreche zudem den Usanzen in der Schweizer Presse. In
Zeitungen der deutschen Schweiz pflegten Redaktoren und ihre Mitarbeiter nur
selten unter Angabe ihres vollen Names zu schreiben; in der Regel begniigten sie
sich mit einem Kiirzel, in dem eine ausdriickliche Bezeichnung im Sinne von Art. 25
Abs. 2 URG, folglich auch der Vorbehalt erblickt werde, dass der Zeitungsartikel
nur mit Zustimmung des Verfassers nachgedruckt werden diirfe. Der Kldger beruft
sich ferner auf Carl Ludwig, Schweizerisches Presserecht, S. 213/14.

Dieser Autor erkliart an der zitierten Stelle, dass die Bezeichnungen «Original-
beitrag» und «Originalbericht» in der Schweiz wenig iiblich seien, weshalb ihre
Verwendung zu Auslegungsschwierigkeiten Anlass geben kénne; man werde aber
kaum fehlgehen, wenn man unter den beiden Begriffen vor allem die mit dem
Namen oder dem Kennzeichen versehenen Artikel der Redaktoren des Blattes und
der stdndigen auswirtigen Korrespondenten subsumiere. Das ist eine blosse Ver-
mutung zugunsten der Urheber, die das Erfordernis «ausdriicklicher» Angaben im
Sinne von Art. 25 Abs. 2 URG nicht zu ersetzen vermag, gleichviel was ein Verfasser,
der seinen Artikel mit dem Namen oder einem Kiirzel versieht, damit im Einzelfall
beabsichtigt. Die Auffassung Ludwigs wird von Rehbinder (Schweizerisches Presse-
recht, S. 123) denn auch angezweifelt. Entscheidend ist, welche Schlussfolgerungen
Dritte aus Angaben, die dem gesetzlichen Erfordernis nicht entsprechen, nach Treu
und Glauben ziehen diirfen. Eine unmissverstiandliche Ausserung des Verfassers
driangt sich umso mehr auf, als die Wiedergabe entweder fiir alle Zeitungen erlaubt
oder fiir alle verboten sein muss, es folglich entgegen der Annahme des Kligers
auch nicht darauf ankommen kann, ob Redaktoren ihre Kiirzel gegenseitig kennen;
sie miissten damit auch den gleichen Zweck, namlich ein Nachdruckverbot, ver-
folgen und den Beweis dafiir erbringen, wenn sie sich wegen Missachtung des Ver-
botes geschadigt fithlen und Ersatz verlangen.
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¢) Wie es sich damit hier verhielt, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu ent-
nehmen, kann aber dahingestellt bleiben. Nach Auffassung des Obergerichts ist der
Beklagten jedenfalls nur ein Verstoss gegen Art. 25 Abs. 4 URG vorzuwerfen, weil
sie den streitigen Artikel aus der «Winterthurer AZ» iibernommen hat, ohne die
Quelle anzugeben. Die Vorinstanz erblickt darin eine blosse Ordnungswidrigkeit,
was der Kldager nicht gelten ldsst; er ist der Meinung, dass die Pflicht zur Quellen-
angabe gemiss Art. 25 Abs. 4 URG als Bedingung fiir die rechtmssige Wiedergabe
zu werten sei, ihre Verletzung folglich einen weit grosseren Unrechtsgehalt aufweise
und eine entsprechende Ersatzforderung rechtfertige.

Grundsitzliche Uberlegungen zu diesem Einwand eriibrigen sich vorliegend, da
die noch streitige Forderung schon an anderen Voraussetzungen scheitert. Nach
dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte dem Kldger eine Entschiadigung von
Fr. 150.- bezahlt. Sie hat sich zudem mit dem Entscheid iber die Versffentlichung
der vorgeschriebenen Mitteilung abgefunden. Streitig ist nur noch die Schaden-
ersatz- und Genugtuungsforderung von insgesamt Fr. 2 000.-. Eine Genugtuung
entfallt, da aus den vom Obergericht angefithrten Griinden von einer schweren Ver-
letzung des Klagers in seinem Urheberpersonlichkeitsrecht keine Rede sein kann.
Anwendbar wire iibrigens entgegen der Meinung des Klagers noch die alte Fassung
von Art. 49 OR. Fiir die Ermittlung und Berechnung des Schadenersatzes sodann
gelten die allgemeinen Regeln (Art. 42 ff. OR). Dass der Schaden im Bereich des
Immaterialgiiterrechts meistens zu schitzen ist, weil er sich nicht mit Sicherheit
ermitteln 14sst (Troller, Inmaterialgiiterrecht II, S. 986 ff.), enthebt den Geschadig-
ten nicht der Pflicht, dem Richter die Tatsachen, die als Anhaltspunkte fiir die Ent-
stehung und die Hohe des behaupteten Schadens in Betracht kommen, anzugeben
und dafiir Beweise anzubieten (BGE 105 II 89 E. 3 und 97 II 218 E. 1 mit Hin-
weisen).

Solche Anhaltspunkte sind hier nicht schon darin zu erblicken, dass der Klager
den Nachdruck angeblich von Fr. 2 000.- Lizenzgebiithr hitte abhangig machen
konnen, die Festsetzung dieser Gebithr gemiss BGE 107 II 94 im Ermessen des
Autors liege und der Schadenberechnung daher entgegen der Lehre nicht eine
«angemessene» Lizenzgebiuhr zugrunde gelegt werden miisse, wie mit der Be-
rufung behauptet wird. Dass der Urheber nach dem zitierten Entscheid seine
Zustimmung zur Beniitzung des Werkes von beliebigen Bedingungen abhingig
machen kann, heisst nicht, dass er im Falle einer Verletzung auch in beliebiger
Hohe Schadenersatz verlangen koénne. Die Ersatzforderung hat zudem keinen
ponalen Charakter, der es dem Verfasser erlauben wiirde, sie nach Belieben zu
vervielfachen. Entscheidend ist vorliegend vielmehr, dass die Beklagte in der
Klageantwort geltend gemacht hat, der Betrag von Fr. 150.- geniige als Schaden-
ersatz, weil er dem Vierfachen des Honorars entspreche, das dem Kliger nach
dem Kollektivvertrag zustehen wiirde. Das ist in der Replik unbestritten geblie-
ben, wo der Kliger sich mit der Wiederholung begniigt hat, der effektiv erlittene
Schaden liege in der Weigerung der Beklagten, den von ihm geforderten Lizenz-
betrag zu bezahlen. Der Klidger hat somit einen Schaden, der Fr. 150.— iiberstiege,
weder bewiesen noch Anhaltspunkte fiir die Schétzung eines solchen Schadens
geliefert; die Vorinstanz durfte seinen Anspruch deshalb abweisen, ohne Bundes-
recht zu verletzen.
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Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG - « AKTIVLEGITIMATION DER SUISA»

— Die Aktivlegitimation der SUISA ist gegeben, da sie aufgrund ihrer Mitglieder-
und Gegenseitigkeitsvertriage praktisch das gesamte Weltrepertoire nichtthea-
tralischer Musik vertritt.

- La SUISA possede la légitimation active, car, sur la base de ses «contrats-
membres» et de ses contrats de représentation réciproque, elle couvre pra-
tiquement tout le répertoire mondial de musique a l'exception de celle de
thedtre.

Strafgerichtsprasident BS, Urteil vom 15. Dezember 1987, (bestatigt durch Urteil
des Appellationsgerichtsausschusses BS vom 23. November 1988).

Aus den Erwdgungen des Strafgerichtsprdsidenten:

1. Prozessuales

1. Aktivlegitimation

Der Privatverteidiger des Angeschuldigten macht geltend, die SUISA sei ver-
pflichtet, fir jede einzelne der 9 noch angefithrten Video-Kassetten den Nach-
weis zu erbringen, dass sie berechtigt ist, die Urheberrechte zu wahren. Da dieser
Nachweis nicht erbracht worden sei, sei die Aktivlegitimation der Kligerin zu
verneinen.

Gemiss Art. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Urheberrech-
ten und der Vollziehungsverordnung zu diesem Gesetz ist die Verwertung der durch
Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 URG gewédhrten ausschliesslichen Rechte zur Aufnahme
musikalischer Werke auf Tontrdger und Tonbildtrdger sowie der Rechte zur Ver-
breitung dieser Tontrdger und Tonbildtrager nur mit Bewilligung zulissig. Diese
Bewilligung ist der SUISA erteilt worden.

Aufgrund dieser Bewilligung und von Gegenseitigkeitsvertragen mit auslandi-
schen Verwertungsgesellschaften vertritt die Kldgerin praktisch das gesamte Welt-
repertoire nichttheatralischer Musik (BGE 107 I1 60 E. 1.). Sie iibt die ihr uibertrage-
nen oder abgetretenen Rechte in eigenem Namen aus.

Der Nachweis der Berechtigung zur ausschliesslichen Verwertung der auf den
9 Video-Kassetten festgehaltenen musikalischen Werke wurde von der Kligerin
zwar nicht fiir jede einzelne Kassette erbracht. Da die SUISA jedoch die Rechte
an praktisch dem gesamten Weltrepertoire vertritt, ist die Aktivlegitimation zu be-
jahen.

Im ubrigen hat die Kldgerin mit Schreiben vom 14.1.1987 ihre Legitimation be-
ziiglich einer der Kassetten («Die unendliche Geschichte») nachgewiesen.
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§§ 10 Abs. 2, 162 Abs. 3, 193 StPO ZH -
«SCHADENERSATZ IM URHEBERSTRAFRECHT» (PIRATERIE)

- Die tariflich festgesetzte Urheberrechtsentschidigung der SUISA in Strafver-
Sahren ist ausgewiesen, weshalb die Schadenersatzforderung der Geschddigten
nicht auf den Zivilweg verwiesen wird.

~ En procédure zurichoise, lorsque les dommages-intéréts dus aux auteurs sont
établis dans la procédure pénale par le tarif de la SUISA, les lésés nont pas
a étre renvoyés devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions en dom-
mages-intéréts.

Vizepriasident (Einzelrichter) ZH, Urteil vom 23. Oktober 1987.

Aus den Erwdgungen des Einzelrichters

Die Geschidigte SUISA hat ein Schadenersatzbegehren wegen der widerrecht-
lichen Vervielfdltigung und Verbreitung von Tonbildtrdgern mit urheberrechtlich
geschiitzter Musik in Héhe von Fr. 955.50 geltend gemacht. Geméss unbestrittener
Darstellung der Geschadigten betrdgt die Entschadigung pro Minute Musik nach
Tarif VI Ziffer 7 der SUISA 7 Rappen. Die SUISA geht in Ubereinstimmung mit
der Eidgenossischen Schiedskommission fiir die Verwertung von Urheberrechten
und den Produzenten seit Jahren davon aus, dass ein Spielfilm im Durchschnitt
35 Minuten geschiitzte Musik enthilt: 35 x 7 Rappen = Fr. 2.45. nach der Tarif-
ordnung Allgemeiner Teil Ziffer 30 darf die SUISA bei Rechtsverletzungen den
gesamten Ansatz verdoppeln. Es ergibt sich ein Betrag von Fr. 4.90 pro Videokas-
sette. Die gesamte Schadenersatzforderung der SUISA betrégt also: 195 X Fr. 4.90 =
Fr. 955.50.

Nach obiger Darstellung ist die Schadenersatzforderung ausgewiesen, weshalb
der Einsprecher zu verpflichten ist, der SUISA Fr. 955.50 zu bezahlen.

VerwG Art. 5 - <kANSPRUCH AUF TARIFENTSCHADIGUNG
DER SUISA»

- 100prozentiger Zuschlag bei Rechtsverletzungen gemdss Ziff. 30 der Tariford-
nung Allgemeiner Teil der SUISA.

- Supplément de 100% en cas d’infractions selon le chiffre 30 de la partie géné-
rale du tarif de la SUISA.

Kantonsgerichtsausschuss GR, Urteil vom 9. Februar 1988.
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Aus den Erwdgungen des Kantonsgerichtsausschusses:

3. Der Beklagte hat unbestrittenermassen als Veranstalter des Schiitzenballs am
11. Oktober 1986 musikalische Werke ohne Erméchtigung der SUISA als Rechts-
nachfolgerin der Urheber aufgefiihrt. Da zudem bereits in fritheren Jahren Musik-
anldsse dieser Art durchgefiithrt worden waren, war zumindest einem der Organi-
satoren die Pflicht zur Einholung der vorherigen Erlaubnis fiir die 6ffentliche
Auffithrung urheberrechtlich geschiitzter Musik bei der SUISA und zur Entrich-
tung der tariflich festgesetzten Urheberrechtsentschidigung zweifelsohne bekannt.
Wer ohne Erlaubnis der SUISA Musik des von ihr verwalteten Repertoires 6ffent-
lich auffiihrt oder auffiihren lasst, begeht eine Urheberrechtsverletzung gemass
Art. 42 Ziff. 1 lit. ¢ URG und ist demzufolge zivil- und strafrechtlich verfolgbar.
Nach Art. 44 URG richtet sich die zivilrechtliche Haftung aus einer Ubertretung
dieses Gesetzes nach den allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts.
Art. 43 Abs. 1 OR zufolge bestimmt der Richter die Hohe des Schadenersatzes. Da
dessen genaue Festsetzung nicht selten mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden
ist, sieht Art. 5 des Verwertungsgesetzes vor, dass der Inhaber der Urheberrechte bei
ohne die erforderliche Erlaubnis veranstalteten Auffithrungen mindestens An-
spruch auf die im Tarif vorgesehene Entschiadigung habe. Der vorliegende Fall
beurteilt sich nach dem von der Eidgendssischen Schiedskommission fiir die Ver-
wertung von Urheberrechten genehmigten und im Schweizerischen Handelsamts-
blatt Nr. 290 vom 12. Dezember 1985 vertdffentlichten Tarif Hb sowie nach der
Tarifordnung Allgemeiner Teil. Nach Tarif Hb Ziff. 6 betragt die Entschadigung
bei 5-6 Musikern Fr. 28.- plus Zusatzbetrag von mindestens Fr. 12.-, insgesamt
somit Fr. 40.-. Gemass Ziff. 30 der Tarifordnung Allgemeiner Teil verdoppelt sich
der genannte Ansatz, wenn wie in casu, Musik ohne Erlaubnis der SUISA verwen-
det wird.

Obwohl Art. 31 dieser Tarifordnung die Festsetzung des Schadenersatzes durch
den Richter vorbehilt, sieht der Kantonsgerichtsausschuss keine Veranlassung, von
der in Art. 30 der Tarifordnung vorgesehenen Regelung abzuweichen. Die Kldgerin
hat sich demnach berechtigterweise nicht mit dem vom Beklagten einbezahlten Teil-
betrag zufriedengegeben. lhre auf den Restbetrag von Fr. 50.- nebst Verzugszins
lautende Klage ist somit gutzuheissen.

Eidgendssische Schiedskommission fiir die Verwertung von Urheberrechiten
TARIF K (Konzerte) — Beschluss vom 13. Januar 1986

L In tatsdchlicher Hinsicht hat sich ergeben:

1. Die Giltigkeitsdauer des Tarifs K (Konzerte) lief am 31. Dezember 1985 ab. Mit
Eingabe vom 5. August 1985 hat die SUISA der ESchK einen neuen Tarif K in der
Fassung vom 29. Juli 1985 zusammen mit dem allgemeinen Teil der Tarifordnung
zur Genehmigung eingereicht.
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2. In ihrer Eingabe erstattete die SUISA auch Bericht iiber die im Sinne von
Art. 9 VV zum Verwertungsgesetz mit den hauptsichlichen Nutzerorganisationen
(Auffiihrung der Nutzerorganisationen) gefithrten Vorverhandlungen. Aus dem Be-
richt nebst Beilagen geht hervor, dass zwischen der SUISA und den hauptsichlichen
Nutzerverbianden keine Einigung tiber die Tarifvorlage erzielt werden konnte.

3. Gestiitzt auf Art. 2 des Geschiftsreglements der ESchK vom 22. Mai 1958
wurde die Eingabe der SUISA mit Prasidialverfiigung vom 9. August 1985 den
Werknutzerverbanden zur Vernehmlassung zugestellt. In Bestdtigung der von ihnen
im Vorverfahren eingenommenen Haltung beantragten der Verband der Kiinstler-
und Konzert-Agenten in der Schweiz, die Good News Productions AG, der Migros-
Genossenschafts-Bund und der Schweiz. Biihnenverband, den neuen Tarif nicht
zu genehmigen. Diese Verbidnde beanstandeten hauptsichlich die von der SUISA
vorgesehene Herabsetzung der Ermaéssigungen. Die Konferenz der Schweiz. Kon-
servatoriumsdirektoren stimmten der Tarifvorlage in ihrer schriftlichen Stellung-
nahme hingegen zu. Die {ibrigen Organisationen und Verbdnde liessen sich nicht
vernehmen.

4. An der Verhandlung vom 9. Dezember 1985 haben neben den Vertretern der
SUISA auch der Verband der Kiinstler- und Konzert-Agenten in der Schweiz, die
Good News Productions AG sowie der Migros-Genossenschafts-Bund teilgenommen.

Die SUISA hat zu den in der Vernehmlassung von den Werknutzerverbdnden
vorgebrachten Ablehnungsgriinden Stellung genommen und an ihrem Genehmi-
gungsantrag festgehalten.

Der Vertreter des Migros-Genossenschafts-Bundes kritisierte verschiedene Be-
stimmungen der allgemeinen Tarifordnung. Er wies insbesondere darauf hin, dass
es bei der Migros keinen automatischen Teuerungsausgleich gebe, und lehnte des-
halb die Teuerungsklausel der SUISA (Ziff. 27 der allgemeinen Tarifordnung)
ab. Auch der nach Ziff. 30 der allgemeinen Tarifordnung vorgesehene Zuschlag
im Falle von Rechtsverletzungen wurde als missbriuchlich beanstandet. Daneben
wurden vor allem die Tarifansitze beanstandet; es wurde darauf hingewiesen, dass
sie im internationalen Vergleich an der Spitze liegen.

Insbesondere aber seien die Vorverhandlungen mit den Nutzerverbanden gar
nicht abgeschlossen worden. Das Genehmigungsverfahren sei folglich einzustellen
und die SUISA sei anzuweisen, die Vorverhandlungen mit den Nutzerverbianden
wieder aufzunehmen. Eventualiter sei ein weiterer Schriftenwechsel vorzusehen;
an dem bereits in der schriftlichen Vernehmlassung gestellten Antrag auf Nicht-
genehmigung wurde festgehalten.

Der Prisident des Verbandes der Kiinstler- und Konzert-Agenten in der Schweiz
beanstandete die nach dem neuen Tarif zu bezahlenden Entschddigungen ebenfalls
als missbriuchlich; sie seien namentlich im Bereich der ernsten Musik geradezu als
prohibitiv einzustufen. Im Vergleich mit dem Ausland liege bereits der geltende
Tarif an der obersten Grenze, es vertrage deshalb keine Erh6hung mehr, auch nicht
in Form einer Reduktion der Ermissigungen; die zusétzlichen Kosten kénnten nicht
auf den Billetpreis iberwilzt werden. Dem neuen Tarif K sei folglich die Genehmi-
gung zu verweigern.
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Auch der Vertreter der Good News Productions AG beantragte die Ablehnung
des neuen Tarifs K. Nach seinen Ausfithrungen wire ein Tarif aufzustellen, der
einem europdischen Quervergleich standhalte. Bei dem neuen Tarif K handle es sich
um einen Konzert-Verhinderungstarif.

Anschliessend wurden der ESchK zur Illustration des organisatorischen Auf-
wands eines open-air-Konzerts Dias vorgefiihrt.

In seiner Replik bestritt der Vertreter der SUISA die Behauptung, die Vorver-
handlungen seien nicht ordnungsgemadss durchgefiihrt worden. Im tbrigen kénne
man den Tarif der SUISA auch durch einen internationalen Vergleich nicht als ein
Kulturhemmnis darstellen; so ldgen beispielsweise die Tarifansitze der SACEM
(Frankreich) bei ca. 9% und seien somit mit denjenigen der SUISA durchaus ver-
gleichbar.

5. Auf Vorschlag der ESchK hat die SUISA ihren Entwurf zum Tarif K abge-
dndert. Der neue Entwurf sieht einen Verbandsrabatt von 5% vor. Ausserdem soll
die Erméssigung fiir Grossveranstaltungen von 15% mit den anderen Rabatten
kumulierbar sein. Hingegen hat es die SUISA abgelehnt, den Vertragsrabatt von
10% auf 15% zu erhShen, wie es ihr von der ESchK vorgeschlagen worden ist. Die
Nutzerverbinde haben auch nach dieser Anderung an ihren Antriagen auf Nicht-
genehmigung festgehalten.

Daraufhin hat der Prisident der ESchK beschlossen, die Beratung des Tarifs K
auf den 13. Januar 1986 zu vertagen.

6. Die zur Genehmigung vorgeschlagene Fassung des Tarifs K besteht aus einem
allgemeinen und einem besonderen Teil. Der allgemeine Teil der Tarifordnung
wurde im Schweiz. Handelsamtsblatt Nr. 27 vom 2. Februar 1984 veroffentlicht.
Der spezielle Teil des neuen Tarifs hat in den drei Amtssprachen den folgenden
Wortlaut: (Wortlaut des Tarifs K).

II. Die ESchK zieht in Erwdgung:

1. Die SUISA hat bei der Einreichung ihrer Antrdge die in Art. 1 Abs. 4 der Ge-
schaftsordnung der ESchK vorgesehene Frist nicht eingehalten. Da es sich bei der
vorerwihnten Bestimmung um eine blosse Ordnungsvorschrift handelt und der
ESchK noch genug Zeit blieb, um das Genehmigungsverfahren vor dem Ablauf
des geltenden Tarifs durchzufiihren, kann iiber diese Fristversiumnis weggesehen
werden.

2. Entgegen der Auffassung des Vertreters des Migros-Genossenschafts-Bundes
hat die SUISA die in Art. 9 VV zum Verwertungsgesetz vorgesehenen Vorverhand-
lungen mit den Verbanden der Werknutzer ordnungsgemadss durchgefithrt. Andern-
falls hatte der Prasident der ESchK die Akten gestiitzt auf Art. 1 Abs. 3 der Ge-
schaftsordnung vom 22. Mai 1958 an die Verwertungsgesellschaft zuriickgewiesen
mit der Auflage, die Verhandlungen fortzusetzen und den allenfalls gednderten
Tarif zu einem spéteren Zeitpunkt wieder einzureichen.
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Die Pflicht der Verwertungsgesellschaften, die Vorschldge der hauptsachlichen
Nutzerorganisationen einzuholen, kann insbesondere nicht dahingehend ausgelegt
werden, die Vorverhandlungen seien erst abgeschlossen, wenn es zwischen den
Tarifpartnern zu einer Einigung gekommen sei. Diese Vorverhandlungen sollen
lediglich gewihrleisten, dass die Verwertungsgesellschaften ihre Tarife in Kennt-
nis und nach Moglichkeit unter Beriicksichtigung der Vorschldge der Werknutzer-
verbinde aufstellen. In diesem Sinne sind die Vorverhandlungen ordentlich durch-
gefithrt und abgeschlossen worden; auf die Vorlage ist folglich einzutreten.

3. Die EschK priift nach ihrer stindigen Rechtsprechung in ihrem Genehmi-
gungsverfahren, ob die Tarife in ihrem Aufbau, ihren Ansitzen und ihren sonstigen
Bestimmungen nicht eine missbrauchliche Ausniitzung der Monopolstellung der
konzessionierten Verwertungsgesellschaften darstellen.

4. Der allgemeine Teil der Tarifordnung ist von der ESchK schon in bezug auf
eine ganze Reihe von Tarifen gepriift und, soweit er iiberhaupt Tarifcharakter auf-
weist, als nicht missbriauchlich angesehen worden. Die Vorbehalte der Nutzer-
verbande gegeniiber verschiedenen Klauseln der allgemeinen Tarifordnung lassen
indessen keine Anhaltspunkte erkennen, aus denen der Schluss zu ziehen wire, dass
der allgemeine Teil Bestimmungen enthalten wiirde, die im Bereich der Konzert-
veranstaltungen als missbrauchlich anzusehen wiren.

5. Der neue Tarif deckt sich in seinem Aufbau im wesentlichen mit der bisherigen
Ordnung, die von der ESchK in ihren Beschliissen vom 9. November 1961, vom
5. Dezember 1966 und vom 16. Dezember 1980 als zulédssig befunden wurde. Auch
der neue Tarif K ist somit nach den Grundsitzen der sog. 10%-Regel aufgebaut,
welche die ESchK seit jeher als zuldssig anerkannt hat, weil damit die Entscha-
digung in ein direktes Verhiltnis zum finanziellen Ergebnis gesetzt wird, dass der
Nutzer durch die Beniitzung der geschiitzten Werke erzielt (vgl. Entscheide und
Gutachten der ESchK Bd. [, S. 315 unten). Der Aufbau des neuen Tarifs kann somit
nicht als missbrdauchlich beanstandet werden.

6. Die Tarifansdtze lassen sich ebenfalls nicht beanstanden, weil sie dem vor-
erwiahnten Pauschalentschddigungsgrundsatz entsprechen, wonach fiir Musik-
auffiihrungen eine Entschddigung verlangt werden darf, die bis zu 10% der Brutto-
einnahmen bzw. des Aufwandes des Veranstalters betragen darf. Daran vermag
auch der Umstand nichts zu dndern, dass der SUISATarif im internationalen Ver-
gleich eher an der Spitze liegt. Die EschK hat in diesem Zusammenhang schon ver-
schiedentlich festgestellt, dass solchen Vergleichen mit dem Ausland keine entschei-
dende Bedeutung beizumessen sei, massgeblich sei vielmehr, ob die Entschddigung
gemessen an den schweizerischen Verhiltnissen als missbrdauchlich erscheine oder
nicht (vgl. dazu Entscheide und Gutachten der ESchK Bd. I, S. 166). Tarifansétze,
die sich an die von der ESchK im Bereich der Musik seit jeher anerkannte 10%-
Regel halten und damit einer in der Schweiz anerkannten Usanz entsprechen,
kénnen nicht als missbrauchlich beanstandet werden, weil sie im internationalen
Vergleich an der Spitze liegen.
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1m tibrigen sieht auch der geltende Tarif, den die ESchK am 16. Dezember 1980
genehmigt hat, einen Ansatz von 10% der Einnahmen bzw. der Kosten des Ver-
anstalters als Entschadigung fiir die Urheber vor. Es ist nicht einzusehen, wieso der
neue Tarif mit denselben Entschadigungsansiatzen nun plétzlich als prohibitiv zu
betrachten wiare. Die Entwicklung der Einnahmen der SUISA aus den Konzertver-
anstaltungen beweist vielmehr, dass sich der bisherige Tarif, von dem der neue nur
in wenigen Punkten abweicht, die weder das Tarifsystem noch den Entschadigungs-
ansatz betreffen, durchaus bewihrt hat. Von 1980 bis 1984 sind die Einnahmen der
SUISA aus diesem Tarif jedenfalls um mehr als 2 Million Franken gestiegen. Der
im neuen Tarif vorgesehene und bereits im geltenden Tarif enthaltene Entschédi-
gungsansatz ist somit nicht zu beanstanden.

7. Auf Ablehnung seitens der Nutzerverbande ist die Tarifvorlage namentlich
deshalb gestossen, weil sie eine doch betrichtliche Reduktion der bisher gewidhrten
Ermaéssigungen vorsieht. Die bisherigen Rabatte betrugen 20% fiir den Abschluss
eines Vertrages (Vertragsrabatt) und 10% fiir die Mitgliedschaft bei bestimmten
Verbanden (Verbandsrabatt); das ergab zusammen eine Ermassigung von 30%.

Rabatte dieser Grossenordnung sind auch bei der Revision anderer Tarife durch-
wegs gekiirzt worden. Ausschlaggebend war dabei das Argument, dass solche
Rabatte an sich nur gewihrt werden kénnen, wenn sie durch administrative Erleich-
terungen gerechtfertigt sind. In ihrem Entscheid vom 28. Dezember 1978 hat die
ESchK festgehalten, dass eine Herabsetzung der Ermassigung grundsatzlich nicht
zu beanstanden sei, wenn die Tarifansitze selbst vor Abzug jeder Ermaissigung
der Missbrauchskontrolle standhielten (vgl. Entscheide und Gutachten der ESchK,
Bd. 11, S. 107). Auch hat die ESchK schon verschiedentlich darauf hingewiesen,
dass es den Verwertungsgesellschaften frei steht, von welchen Voraussetzungen sie
die Gewdhrung von Erméssigungen abhingig machen wollen, sofern die massge-
benden Kriterien nach sachlich vertretbaren Gesichtspunkten ausgewihlt werden
(vgl. Entscheide und Gutachten der ESchK, Bd. II, S. 28, Ziff. 4).

Gemiss der Eingabe der SUISA vom 5. August 1985 sollte der Rabatt von 10%
fiir die blosse Mitgliedschaft bei Verbianden gestrichen werden. Ausserdem war eine
Reduktion des Vertragsrabattes von 20% auf 10% vorgesehen. Dafiir sollte neu
eine Erméssigung von 15% fiir open-air-Veranstaltungen eingefiihrt werden. Zur
Begriindung dieser Reduktionen macht die SUISA geltend, dass die bisherigen
Ermassigungen von insgesamt 30% hoher seien als ihr ganzer Einzugs- und Vertei-
lungsaufwand.

Unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass die SUISA in diesem Nutzungsbereich
mit ihrem Tarifansatz den Rahmen der sog. 10%-Regel bereits voll ausschépft und
dass eine Reduktion der Ermaissigungen um ganze 20% doch zu einer betricht-
lichen Erhohung der Entschadigungen fithrt, hat die ESchK die SUISA angehalten,
den Veranstaltern von Konzerten in diesem Punkt entgegenzukommen. Daraufhin
hat die SUISA ihren Genehmigungsantrag so abgedndert, dass sich die Summe der
Ermadssigungen um insgesamt 15% verringert; ausserdem soll der Rabatt fiir open-
air-Konzerte mit den librigen Erméssigungen kumulierbar sein.

Obwohl die SUISA durch diese Regelung dem Vorschlag der ESchK nicht voll-
umfianglich gefolgt ist, kann die nun vorgesehene Reduktion der Ermissigungen,
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die auch derjenigen des neuen Tarifs HM entspricht, den die ESchK am 22. Dezem-
ber 1985 genehmigt hat, nicht als missbrauchlich angesehen werden.

8. Auch die iibrigen Bestimmungen des neuen Tarifs K geben zu keinen Beanstan-
dungen Anlass, zumal sie mit denjenigen des bisherigen Tarifs weitgehend tberein-
stimmen.

III. Demnach beschliesst die ESchK:

1. Der fiir die Zeit vom 1. Januar 1986 bis 31. Dezember 1990 vorgesehene Tarif K
wird beziiglich seines besonderen Teils sowie beziiglich des allgemeinen Teils, soweit
dieser Tarifcharakter hat und iiberhaupt der Kognition der ESchK untersteht, ge-
nehmigt.

2. Schriftliche Mitteilung an
(Auffiihrung der SUISA und der Nutzerorganisationen).

Art. 97 - 98 OG, Art. 105 Abs. 2 OG
Art. 12 Abs. 1 URG, Art. 4 Abs. 2 + 3 VerwG — «TARIF K»

- Gegen Tarifgenehmigungsbeschliisse der Eidgendssischen Schiedskommission
Sfur die Verwertung von Urheberrechten (ESchK) ist die Verwaltungsgerichts-
beschwerde an das Bundesgericht ohne Einschrinkung zuldssig (E. 1).

- Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht,
einschliesslich Uberschreitung oder Missbrauch des Ermessens, geriigt wer-
den, wobei das Bundesgericht an die Begehren der Parteien, nicht dagegen an
deren Begriindung gebunden ist (E. 3).

- Die ESchK ist keine Rekurskommission, weshalb ihre tatsdchlichen Fest-
stellungen das Bundesgericht nicht binden (E. 3).

- Der Prozentsatz von 10% der Einnahmen gilt auch im Tarif K (E. 5).

- Die Verwertungsgesellschaft ist bei der Ausgestaltung ihrer Tarife — mit Aus-
nahme des Monopolmissbrauchs - autonom (E. 6. 8).

- Le recours de droit administratif au tribunal fédéral est ouvert sans restriction
contre les décisions d'approbation de la commission arbitrale fédérale concer-
nant la perception de droits d’auteur (c. 1).

- Par la voie du recours de droit administratif, le recourant peut faire valoir la
violation du droit fédéral, y compris l'exces et l'abus du pouvoir d'apprécia-
tion; le tribunal fédéral ne peut aller au-dela des conclusions des parties mais
il n'est pas lié par les motifs que ces derniéres invoquent (c. 3).

~ La commission arbitrale féderale n'est pas une commission de recours; cest
pourquoi ses constatations de fait ne lient pas le tribunal féderal (c. 3).
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- Le pourcentage de 10% des recettes brutes vaut aussi pour le tarif K (c. 5).
- Sauf qu’elle abuse de son monopole, la société de perception fixe librement ses
tarifs (c. 6 a 8).

BGE, 1I. Offentlichrechtl. Abt., Urteil vom 11. Mai 1988.

Gegen den vorstehend abgedruckten Genehmigungsbeschluss der Eidg. Schieds-
kommission vom 13. Januar 1986 betreffend den Tarif K (Konzerte und konzert-
dhnliche Darbietungen) reichte die Konzertveranstalterin G. Verwaltungsgerichts-
beschwerde ein mit dem Begehren, der Beschluss sei aufzuheben.

Auszug aus den Erwdgungen des Bundesgerichts (gekiirzt):

1. a) Nach Art. 97 Abs. 1 und Art. 98 lit. ¢ OG konnen Verfiigungen der Eid-
genossischen Schiedskommission mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bun-
desgericht weitergezogen werden. Gemiss Art. 99 lit. b OG ist die Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde unzulédssig gegen Verfiigungen iiber Tarife. Von diesem Aus-
schliessungsgrund sind jedoch Tarife auf dem Gebiet der Privatversicherung und
der Verwertung von Urheberrechten ausdriicklich ausgenommen.

Nach Art. 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 25. September 1940 betreffend
die Verwertung von Urheberrechten (VerwG; SR 231.2) kann der Genehmigungs-
beschluss der Schiedskommission an das Bundesgericht weitergezogen werden,
wenn eine vom «Schweizerischen Rundfunkdienst» zu entrichtende Entschadigung
genehmigt worden ist. Die SUISA leitet daraus ab, im vorliegenden Fall sei die Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde unzuléssig, denn sie richte sich nicht gegen einen rund-
funkartigen Tarif.

b) Art. 99 lit. b OG geht auf die Revision des Organisationsgesetzes von 1968 zu-
riick. Art. 4 VerwG wurde damals nicht geandert. Dennoch findet die Auffassung
der SUISA in den Materialien zum heutigen Art. 99 lit. b OG keine Stiitze:

Dass bloss der bestehende Zustand beibehalten werden sollte, gilt fiir die Aus-
nahme hinsichtlich der Privatversicherungen; mit Bezug auf die Verwertung von
Urheberrechten fehlt ein solcher Hinweis (BBl 1965 11 1313).

Die OG-Revision brachte, wie dies schon im Titel der bundesritlichen Botschaft
zum Ausdruck kam, einen Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bund. Dazu
gehorte insbesondere «die Generalklausel zugunsten der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde gegen alle denkbaren Verfiigungen aller denkbaren Vorinstanzen, nach
Art. 98, Buchstabe e auch gegen Beschwerdeentscheide eidgendssischer Rekurs-
kommissionen . . .» (BBl 1965 II 1300). In den Beratungen im Parlament wurde
wiederholt auf dieses Anliegen hingewiesen. Die Kommissionssprecher sowohl der
nationalritlichen wie auch der stdnderitlichen Kommission gaben der General-
klausel gegeniiber der Enumerationsmethode den Vorzug (Amtl. Bull. NR 1967,
23 f.; SR 1967, 268 1.).
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Auf jeden Fall ergeben sich auch aus der Debatte im Parlament keine Anhalts-
punkte dafiir, dass der Gesetzgeber die Zuldssigkeit der Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde gegeniiber Genehmigungsbeschliissen iiber Tarife auf dem Gebiet der
Verwertung von Urheberrechten einschranken wollte. Zusammen mit dem klaren
Wortlaut der Bestimmung spricht dies gegen eine solche Einschrankung.

Daran dndert auch der Umstand nichts, dass Art. 4 Abs. 2 VerwGin den Schlussbe-
stimmungen der Anderung des OG vom 20. Dezember 1968 nicht erwéhnt wird, denn
nach Abs. 2 des betreffenden Abschnittes (IT} werden auch die Bestimmungen an-
derer Erlasse aufgehoben, die dem revidierten Gesetz widersprechen (AS 1969, 787).

¢) Zusammengefasst ergibt sich, dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ohne
Einschrinkung zulidssig ist gegen Beschliisse der eidgendssischen Schiedskommis-
sion, welche die Genehmigung von Tarifen Giber die Verwertung von Urheberrech-
ten zum Gegenstand haben.

2. (Ausfithrungen iiber die Wahrung der Frist von 30 Tagen seit der schriftlichen
Eroffnung der Verfiigung.)

3. Die Beschwerdefiihrerin kann im vorliegenden Fall mit der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Uberschreitung
oder Missbrauch des Ermessens, riigen (Art. 104 lit. a OG). Bei der Beurteilung ist
das Bundesgericht wohl an die Begehren selber, nicht aber an deren Begriindung
gebunden (Art. 114 Abs. 1 OG).

Als Vorinstanz hat eine von der Verwaltung unabhingige Schiedskommission
entschieden. Diese kann jedoch nicht einer Rekurskommission im Sinne des Art. 105
Abs. 2 OG gleichgestellt werden; ihre tatsichlichen Feststellungen binden somit das
Bundesgericht nicht.

4. Im Zusammenhang mit den Riigen, die sich gegen den Allgemeinen Teil der
Tarifordnung richten, behauptet die Beschwerdefiihrerin eine Verletzung des recht-
lichen Gehors.

a) Der Allgemeine Teil der Tarifordnung war bereits frither beschlossen, im
SHAB Nr. 27 vom 2. Februar 1984 publiziert und in der Zwischenzeit von der Vor-
instanz schon in bezug auf eine ganze Reihe von Tarifen gepriift und, soweit er iiber-
haupt Tarifcharakter aufweist, als nicht missbrauchlich angesehen worden. Unter
diesen Umstdnden durfte sich die Vorinstanz damit begniigen, nach Priifung der
Akten und nach Anhoren der Nutzerverbande festzustellen, es seien keine Anhalts-
punkte zu erkennen, aus denen der Schluss zu ziehen wire, dass der Allgemeine Teil
Bestimmungen enthalten wiirde, die im Bereich der Konzertveranstaltungen als
missbrauchlich anzusehen wiren.

b) Die Betroffenen konnten in diesem Verfahren ihren Standpunkt ausgiebig ver-
treten. Auch hat sich die Vorinstanz bei der Priifung des Tarifs K mit den vorge-
tragenen Argumenten der Nutzerverbidnde geniigend, wenn auch knapp, auseinan-
dergesetzt; dies gilt gerade beziiglich der Anderungen bei den Rabatten. Die Riige
der Verletzung des rechtlichen Gehors erweist sich damit als unbegriindet.
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5. Nach Art. 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 7. Dezember 1922 betreffend das
Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (URG; SR. 231.1) bestimmt aus-
schliesslich der Urheber, ob und unter welchen Bedingungen er die Nutzung seines
Werkes gestatten will. Daraus hat die Gerichtspraxis eine Tarifautonomie der Ver-
wertungsgesellschaften abgeleitet. Diese sind bei der Aufstellung der Tarife einzig
dadurch beschrinkt, dass sie - entsprechend dem allgemeinen Verbot des Rechts-
missbrauchs - ihre Monopolstellung nicht missbrauchen diirfen (BGE 82 1 275 ff.
E. 2; Urteil des Bundesgerichts vom 7. Mirz 1986 i.S. Verband Schweizerischer Ka-
belfernsehbetriebe und weitere Beteiligte c. Suissimage und Beteiligte, S. 17, E. 7a).
Als Grundsatz wurde festgelegt, dass die Urheberrechts-Entschadigung hochstens
10% der Bruttoeinnahmen betragen diirfe. Dieser Ansatz habe sich als prakti-
kabler Grenzwert herausgebildet und werde sowohl national als auch international
als gemeinhin anerkannte Usanz befolgt (Urteil vom 7. Mirz 1986, S. 20 f., E. 8b,
mit Hinweisen).

Der Prozentsatz von 10% der Einnahmen des Konzertveranstalters gilt auch im
Tarif K. Er ldsst sich nach dem Gesagten nicht beanstanden.

6. a) Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich zur Hauptsache gegen die
im neuen Tarif K vorgenommene Kiirzung der Rabatte. Schranken der Uberprii-
fung durch das Bundesgericht ergeben sich daraus, dass im Bereich der Verwertung
der Urheberrechte ein freier Markt fehlt, der zuverlissige Vergleiche zur Beurtei-
lung eines behaupteten Missbrauchs erlauben wiirde. In erster Linie ist es Sache der
Tarifpartner, ihre sich zuwiderlaufenden Interessen auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen. Die Schiedskommission greift im Genehmigungsverfahren vor allem
dann ein, wenn sich die Tarifpartner nicht einigen. Wird gegen die Erteilung oder
Verweigerung der Genehmigung Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben, priift
das Bundesgericht, ob der Beschluss der Schiedskommission gegen eidgenossisches
Recht verstosst. Im vorliegenden Fall hat die Schiedskommission festgestellt, der
neue Tarif K sei nicht missbrauchlich. Vom Bundesgericht zu priifen ist, ob dar-
in eine Verletzung von Bundesrecht liegt. Nur mit dieser Einschriankung kann
das Bundesgericht die im neuen Tarif enthaltene Herabsetzung der Rabatte unter-
suchen.

b) Der neue Tarif K brachte bei den Ermissigungen gegeniiber der fritheren
Regelung (Tarif K 1980) folgende Anderungen:

Fiir den Abschluss mehrjahriger Vertrage bestimmte der Tarif K 1980 in Rz 16,
dass Konzertveranstalter, die jdhrlich mindestens drei Konzerte durchfiihrten,
ferner fiir ihre sdmtlichen Konzerte mit der SUISA mehrjdhrige Vertrige abschlos-
sen und zudem die Vertragsbestimmungen einhielten, Anspruch auf eine Ermissi-
gung von 20% hatten. Dieser Rabatt wurde auf 10% herabgesetzt, wobei nach der
neuen Regelung noch mehr als ein Konzert im Jahr durchgefiihrt werden muss.
Einem Vermittlungsvorschlag der Schiedskommission, bei mehr als zehn Konzerten
im Jahr einen Rabatt von 20% zu gewidhren, stimmte die SUISA nicht zu.

Unter der Uberschrift «Zugehorigkeit zu bestimmten Verbianden» bestimmite
RZ 17 des Tarifs K 1980, dass Konzertveranstalter, die einem schweizerischen
Landesverband angehdoren, welcher die SUISA in ihren Aufgaben unterstiitzt, und
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die zudem alle mit der Auffithrungserlaubnis verbundenen Bedingungen erfiillen,
Anspruch auf eine Ermissigung von 10% hatten. Die SUISA wollte diese Ermassi-
gung streichen, akzeptierte dann aber den Vorschlag der Schiedskommission, einen
Rabatt von 5% zu gewdhren.

Neu ist der Rabatt von 15% fiir Grossveranstaltungen unter freiem Himmel.
Entsprechend dem Vorschlag der Schiedskommission ist er kumulierbar mit den
iibrigen Ermaéssigungen.

¢) Die Beschwerdefithrerin macht geltend, sie sei die mit Abstand grosste Kon-
zertveranstalterin der Schweiz und liefere der SUISA jihrlich aus 100 oder mehr
Konzerten gegen Fr. 600°000.- ab, was etwa ein Drittel von deren Gesamteinnahmen
aus dem Tarif K ausmache. Dabei entstehe der SUISA praktisch kein Verwaltungs-
aufwand, denn sie, die Beschwerdefiihrerin, liefere der SUISA «jeweils samtliche
erforderliche Dokumentation iiber die einzelnen Konzerte, die gespielten Stiicke,
die gesamten Einnahmen aus dem Konzert etc.» und erbringe damit den grossten
Teil an administrativer Arbeit selber. Dies nicht mit entsprechenden Rabatten zu
belohnen, stelle einen Missbrauch der Monopolstellung der Verwertungsgesell-
schaft dar.

Art. 4 Abs. 3 VerwG verpflichtet die Erwerber der Erlaubnis zur 6ffentlichen
Auffithrung, der Verwertungsgeselischaft ein Verzeichnis der aufgefiihrten Werke
abzuliefern. Was in der Beschwerdebegriindung als «administrative Erleichterung
durch die Beschwerdefiihrerin» bezeichnet wird, ist demnach nicht mehr und nichts
anderes als die Erfiillung einer gesetzlichen Pflicht. Ein Anspruch auf eine Erméssi-
gung ergibt sich daraus nicht. Deshalb kann auch nicht von einem Missbrauch der
Monopolstellung die Rede sein, wenn einem Grossveranstalter nicht hohere Rabatte
gewdhrt werden.

d) Die Beschwerdefiihrerin macht weiter geltend, es sei in der Privatwirtschaft
iiblich, den soeben genannten Umstinden «durch Einrdumung entsprechender
Konditionen Rechnung zu tragen». Insbesondere seien bei der Rabattgewdhrung
grossere Kunden vor kleineren zu bevorzugen.

Dem ist entgegenzuhalten, dass Schiedskommission und Bundesgericht zwar
Missbrauche der Monopolstellung durch die SUISA zu verhindern haben. Das be-
deutet aber nicht, dass «Gebrduche» des freien Marktes ebenfalls garantiert seien.
Gerade wenn die Verwertungsgesellschaft ein Monopol ausiibt, fehlt jeder wirt-
schaftliche Grund einer Rabattgewdhrung, da im Bereich des Monopols kein Wett-
bewerb um die grossten Kunden stattfindet. Dass der Tarif K nicht noch einen
zusiatzlichen Rabatt fiir die Beschwerdefiihrerin als «Grossveranstalter» vorsieht,
bedeutet keine missbriduchliche Ausiibung der Monopolstellung.

¢) Es mag zutreffen, dass die Veranstalter von grossen Anlédssen, insbesondere
mit weltbekannten Stars, erhebliche finanzielle Risiken tragen. Der Grund liegt
hauptsichlich in den hohen Gagen der auftretenden Sanger und Musiker sowie in
den Minimumgarantien, welche die Veranstalter zu leisten haben. Dies kann jedoch
keine Auswirkungen auf die Urheberrechts-Entschddigung haben:

Der Einwand der SUISA erscheint nicht abwegig, die zu erwartende urheber-
rechtliche Entschddigung sei von den Interpreten, «die als Stars ihren Marktwert
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kennen und entsprechende Gagen fordern», in die Kalkulationen einbezogen. Auch
ist zu beriicksichtigen, dass an den dargebotenen Werken vielfach nicht nur die
Interpreten, sondern weitere Urheber oder Verleger beteiligt sind.

Unbehelflich ist ferner der - auch in diesem Zusammenhang vorgetragene - Ver-
gleich mit Veranstaltern von weniger Konzerten, bei denen einerseits der Verwaltungs-
aufwand absolut und relativ geringer sei und der Urheberrechts-Entschadigung
eine grossere Bedeutung zukomme. Nicht nur der Aufwand, auch die Einnahmen
der Beschwerdefiihrerin sind grosser als die anderer Veranstalter. Fiir die behaup-
tete unterschiedliche Bedeutung der Urheberrechts-Entschddigung bleibt die Be-
schwerdefiihrerin einen Nachweis schuldig.

Nichts fiir sich ableiten kann die Beschwerdefiihrerin aus ihrem Hinweis auf ein
allenfalls bestehendes 6ffentliches Interesse an der sogenannten Jugendkultur. Die
Genehmigungspflicht dient der Wahrung des 6ffentlichen Interesses nur insoweit,
als verhindert werden soll, dass die Verwertungsgesellschaft das ihr eingerdumte
Monopol zur Stellung offensichtlich iibersetzter Forderungen missbraucht (BGE 82
1 278). Die Genehmigungsbehorde hat jedoch nicht dariiber zu wachen, dass mog-
lichst viele Konzerte einer bestimmten Art stattfinden, auch wenn diese Konzerte im
offentlichen Interesse liegen sollten.

Nicht zu iibersehen ist schliesslich, dass bei Grossveranstaltungen im Freien nach
dem neuen Tarif K auch die Beschwerdefiihrerin in den Genuss von zusitzlich 15%
Ermassigung kommt.

7. Die Beschwerdefiihrerin bezeichnet die Rz 22, 23, 25 und 44 des Allgemeinen
Teils der Tarifordnung in ihrer Anwendung auf Tarif K als «Missbrauch der Mono-
polstellung der Beschwerdegegnerin».

a) Die Beschwerdefiihrerin beanstandet, in Rz 22 sei der Begriff der Einnahmen
viel zu weit gefasst. Namentlich sei durch nichts gerechtfertigt, die ganzen Werbe-
einnahmen einzubeziehen. Die SUISA handle nicht im Interesse des Urhebers und
missbrauche damit ihre Monopolstellung, wenn sie eine Berechnungsgrundlage
aufstelle, welche die Durchfiithrung einigermassen rentabler Konzerte zu verhindern
drohe.

Die Urheberrechts-Entschadigung ist zu leisten fiir Einnahmen aus der Werbung
ohne Musik, soweit diese zur Finanzierung von Tatigkeiten dient, die mit der Ver-
wendung von Musik verbunden sind. Im Bereich des Tarifs K ist vorausgesetzt, dass
es sich um Einkiinfte aus den mit der Verwendung von Musik verbundenen Tatig-
keiten handelt. Trifft dies zu, werden solche Einnahmen gleich erfasst wie Beitrage,
Subventionen, Defizitdeckungsgarantien und andere Zuschiisse, welche bezwecken,
die Eintrittspreise tief zu halten. Dieses Vorgehen liegt im Interesse der Urheber und
ist nicht missbrauchlich.

b) Die Beschwerdefiihrerin wendet ein, Rz 23 schliesse nicht aus, dass «sogar die
Einnahmen von Dritten, die bloss mittelbar, etwa durch den Verkauf von T-Shirts
mit dem Bild eines Kiinstlers (sog. Merchandising) ebenfalls an einer Konzertver-
anstaltung teilhaben», erfasst werden. Aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt
sich, dass diese nicht die Tragweite hat, welche von der Beschwerdefiithrerin be-
fiirchtet wird. (Rz 23: «Die Einnahmen beziehen sich nicht nur auf die eigenen Ein-
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kiinfte des Kunden, der bei der SUISA die Erlaubnis einholt, sondern umfassen
auch die Einnahmen von Dritten, welche an seinen mit der Musik verbundenen
Tétigkeiten teilhaben, so beispielsweise als Zwischenhéndler, Verkaufer oder Ver-
mittler.» Die Red.)

¢) Die Beschwerdefiihrerin beanstandet ferner Rz 25, wonach die SUISA in
bestimmten Fillen vom Kunden Mindestentschiddigungen verlangt. Wenn die Be-
rechnung der Entschadigungen in Prozenten der Einnahmen oder der Kosten zu
Betrédgen fiihrt, die in keinem Verhiltnis zu den Umtrieben der SUISA stehen und
folglich zu keinen nennenswerten Zahlungen an die Urheber oder Verleger fiihren,
stellt die SUISA dem Kunden Mindestentschddigungen in Rechnung. Nach Tarif K,
Rz 10 betragen diese Mindestentschddigungen Fr. 25.~ bis Fr. 40.-. Was daran miss-
brauchlich sein soll, ist nicht zu sehen.

d) Das gleiche gilt fiir die ebenfalls angefochtene Rz 44, welche die Grundlage fiir
Sicherheiten bietet.

e) Damit erweist sich die Beschwerde als unbegriindet, soweit sie sich gegen den
Allgemeinen Teil der Tarifordnung richtet.

8. Schliesslich wendet sich die Beschwerdefiithrerin gegen die folgenden Bestim-
mungen des 7arifs K.

a) Nach Rz 2 bezieht sich der Tarif K auf das Auffiihren der Musik und den Emp-
fang von Sendungen mit Musik in Konzerten oder konzertihnlichen Darbietungen.
Die Regelung entspricht, zusammen mit Rz 3 im wesentlichen der Rz 1 des alten
Tarifs. Wo eine Verletzung von Bundesrecht liegen konnte, wird von der Beschwer-
defiihrerin nicht gesagt und ist auch nicht zu sehen.

b) Gemiss Rz 9 wird bei konzertahnlichen Darbietungen der Prozentsatz halbiert,
wenn die Musik nur untergeordnete oder begleitende Funktion hat. Diese Regelung
bringt ~ wie auch schon die entsprechende Bestimmung im fritheren Tarif - den
Veranstaltern nicht einen Rabatt, sondern ist auf die Usanz zuriickzufiithren, dass
anderen Urheberrechten Rechnung getragen werden soll, die allenfalls neben der
Entschidigung fir die musikalischen Urheberrechte zu beriicksichtigen sind. Rz 9
bringt gegeniiber der fritheren Vorschrift eine Verdeutlichung, die mit einem Mono-
polmissbrauch nichts zu tun hat.

c) Rz 11 regelt die Erméssigung fiir Grossveranstaltungen unter freiem Himmel
(15%. Die Red.). Dieser Rabatt ist neu. Weshalb in seiner Einfithrung ein Miss-
brauch liegen sollte, ist unerfindlich.

d) Rz 12 regelt die Abrechnungsmodalititen. Dass diese Bestimmung gegen
Bundesrecht verstossen konnte, wird von der Beschwerdefiihrerin nicht behauptet;
eine solche Verletzung ist auch nicht zu sehen.

e) Nach Rz 14 ist der Kunde verpflichtet, der SUISA ein vollstandiges Konzert-
programm einzusenden. Diese Vorschrift findet ihre Grundlage in Art. 4 Abs. 3
VerwG und verlangt nicht mehr, als zur Festsetzung der Urheberrechts-Entscha-
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digung erforderlich ist. Es liegt darin somit weder ein Monopolmissbrauch noch
sonst eine Verletzung von Bundesrecht.

9. (Ausfiithrungen iiber Kostenauflage.)

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsbeschwerde wird abgewiesen.
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III. Markenrecht / Droit des marques

Art. 3al. 2et 14 al. 1 ch 2 LMEF art. 1 al 2 lettre d aLCD -
«CHICCO D’ORO»

- Les marques «Chicco d'oro cremino» et «Cuor d’oro cremino» font immédia-
tement penser a du café, sans effort d’imagination particulier; pour du café, ces
marques doivent dés lors étre considérées comme étant du domaine public et
donc nulles; s‘agissant de la seconde, il suffit que la relation soit évidente pour
les personnes du métier (c. 4).

- Les produits respectifs étant désignés usuellement par les mots «Chicco d’oro»
et «Condor caffé», il n'existe aucun risque de confusion au sens de l'article 1
al. 2 lettre d alLCD (c. 7).

- Die Marken «Chicco d’oro cremino» und «Cuor d’oro cremino» lassen sofort
und ohne Zuhilfenahme besonderer Fantasie an Kaffee denken. Fiir Kaffee
miissen diese Marken als zum Gemeingut gehorig betrachtet werden und sind
daher nichtig. Fiir die zweite Marke geniigt es, wenn dies fiir Fachleute offen-
sichtlich ist (E. 4).

- Da die betreffenden Produkte in der Regel mit den Ausdriicken « Chicco d’oro»
und «Condor caffé» bezeichnet wurden, besteht keine Verwechslungsgefahr im
Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG (E. 7).

Arrét du tribunal d’appel du canton du Tessin (Ile chambre civile) du 26 mars
1987 dans la cause Eredi fu Rino Valsangiacomo s.n.c. ¢/ Cathieni& Co. s.n.c.

In fatto ed in diritto

La societa in nome collettivo Eredi fu Rino Valsangiacomo ha registrato, nell’
agosto 1984, nel registro svizzero dei marchi presso ’Ufficio federale della pro-
prieta intellettuale a Berna due marchi relativi alla produzione ed al commercio
di caffeé tostato e liofilizzato (marchio no 331625) e di caffé senza caffeina (marchio
no 331626).

Il primo & rappresentato dalla composizione di parole «cCHICCO D’ORO cremi-
no» accompagnata da un disegno che raffigura una cornucopia dalla quale fuori-
escono dei chicchi di caffe; il secondo non ha disegno ed ¢ formato dalla parole
«CUOR D’ORO cremino».

Questi marchi appaiono sulle confezioni di caffé prodotto ¢ commerciato dall’
attrice.

La ditta Cathieni& Co che pure si occupa della torrefazione e della vendita di
caffe produce una miscela denominata «condor caffé oro» accompagnata, sulle



89

confezioni, dall’immagine stilizzata di un condor coronato e da un’etichetta con la
scritta «creminay, rispettivamente con la scritta «macinato cremina espresso».

Con la petizione di causa la ditta attrice rimprovera alla convenuta di far uso di
due delle tre parole che costituiscono i suoi marchi registrati e meglio delle parole
ORO e CREMINO. Ritiene che i marchi «Chicco d’oro cremino» e «Cuor d’oro
cremino» da una parte e le designazioni «Caffée Condor oro cremina» non si di-
stinguono fra loro per caratteri essenziali e possono dar luogo a confusioni. 1l fatto
dell’esistenza di parole diverse - Condor caffé al posto di Chicco e Cuor - sarebbe
irrilevante ai fini della distinguibilita perche cio che conta & I'impressione generale
nell’ambito dei caratteri essenziali dei marchi, in particolare quando si tratta di
prodotto della stessa specie.

Oltre alla legislazione sulla protezione delle marche sarebbero pure applicabili le
norme sulla concorrenza sleale.

La convenuta si oppone alla domanda argomentando che le denominazioni
«oro» e «creminoy sono designazioni generiche, libere che indicano la qualita del
prodotto e la caratteristica di ogni buona miscela di caffé che, se macinata corretta-
mente ed utilizzata con la macchina espresso, produce uno strato di crema nella
tazzina. Le etichette usate con la denominazione censurata dalla controparte
appaiono poi come elemento di secondaria importanza in rapporto alla marca che
rimane esclusivamente «Condor caffé». Nessun rischio di confusione puo esserci
con i prodotti dell’attrice, tenuto anche conto del carattere predominante figurativo
del marchio. [ marchi distintivi delle parti sono nettamente diversi per cadenza, vo-
cali grafia e significato senza alcun pericolo di confusione.

La ditta convenuta affronta la problematica della eventuale confondibilita a
titolo sussidiario poiche ritiene che i marchi dell’attrice non siano degni di prote-
zione rappresentando segni puramente descrittivi indicanti caratteristiche precise
del prodotto e chiede I'accertamento della nullita dell’iscrizione nel registro presso
I’Ufficio della proprieta intellettuale.

La legge federale del 26 settembre 1890 sulla protezione delle marche di fabbrica
(LMF) considera la marca (o marchio) un mezzo per distinguere le merci ed accer-
tarne la loro provenienza (art. 1 cifra 2 LMF). Essa attribuisce al titolare del marchio
depositato il diritto esclusivo di usarlo e lo protegge in questa sua esclusivita vie-
tando e punendo ogni uso non autorizato dello stesso marchio ed ogni sua contraf-
fazione ed imitazione da parte di terzi (art. 24 LMF). Un marchio iscritto nel regi-
stro dei marchi presso I'ufficio federale della proprieta intellettuale gode pertanto,
dal momento della sua registrazione, della presunzione del buon diritto per il suo
titolare (art. 5 LMF). Trattasi tuttavia soltanto di una presunzione che, come precisa
appunto l’art. 5 LMF, ¢& valida fino a prova del contrario. Ci6 conferisce agli inter-
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essati all’esistenza od all’uso di un determinato marchio la possibilita di contestare
in sede giudiziaria la sua legalita sia nella forma dell’azione principale sia in quella
dell’'azione reconvenzionale confrontata ad una procedura principale intesa al
divieto di far uso di marchio uguale o confondibile con quello registrato, sia ancora
sollevando la relativa eccezione di nullita, senza che ne segua il suo accertamento
giudiziale, per paralizzare l'azione del titolare del marchio iscritto (art. 34 LMF;
DTF 77 11 285; A. + P Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiterrechts, 1981,
pag. 163).

La legalita o meno della registrazione del marchio e quindi la possibilita di
proteggerlo nei confronti di chi lo usurpa va evidentemente decisa prima di en-
trare nel merito dell’eventuale abuso che, con I'uso di marchio simile e indistin-
guibile, 'attrice rimprovera alla convenuta. Va cosi esaminata e decisa prelimi-
narmente la fondatezza o meno della domanda reconvenzionale il cui esito per-
mettera poi di affrontare o meno la problematica di diritto sollevata con I’azione
principale.

I marchi della ditta attrice — Chicco d’oro cremino e Cuor d’oro cremino - sono
indubitabilmente composti di tre parole del linguaggio corrente senza segni distin-
tivi particolari che essendo di dominio pubblico non possono fare oggetto di una
protezione legale. Infatti danno un’indicazione diretta del prodotto stesso, delle sue
qualita e proprieta e rappresentano cosi indicazioni descrittive non sufficientemen-
te caratterizzate da valore distintivo (DTF 99 11 401; 96 I 250). Questo deve valere
in particolare per la parola «cremino» o «cremina» che fa allusione, sicuramente
generalizzata nel pubblico dei consumatori di caffé, ad una particolare qualita e
proprieta di quel caffé come evidenzia anche il Dizionario Enciclopedico Italiano
(Treccani) alla voce «crema di caffé» dove & messa in risalto proprio la funzione
pubblicitaria di una tale espressione.

La parola Cuore non sembra, se presa a sé stante, poter individuare o qualificare
il prodotto caffé ma un marchio formato da diverse parole, da combinazioni ver-
bali deve essere apprezzato nel suo insieme senza perd ignorare il significato degli
elementi che lo compongono, in particolare quando questi elementi si riferiscono
in maniera evidente alle merci che vogliono distinguere (PMMBI 17 [1978}169; DTF
99 11 401).

La composizione di parole «Chicco d’oro cremino» da I'indicazione diretta del
prodotto reclamizzato (chicco non puo riferirsi ad altro che al chicco di caffe del
resto chiaramente e specificatamente individualizzato nel disegno che & parte inte-
grante e costitutiva del marchio), della sua qualita (oro & ’attributo genericamente
utilizzato anche e particolarmente nel commercio del caffé per designare la prero-
gativa di eccellenza del prodotto: vedasi le denominazioni degli imballaggi pro-
dotti dalla ditta convenuta) e della sua particolare caratteristica di essere filtrato
e servito con leffetto crema, come gia abbiamo visto. Lallusione al prodotto caffe
¢ immediata e diretta e non implica particolare sforzo di immaginazione (DTF 98
11 144).
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Lespressione nel suo insieme appartiene allora al dominio pubblico inteso dall’
art. 3 cpv. 2 LMF e liscrizione di questo marchio nel registro dei marchi ¢ in-
valida.

Linsieme delle parole «Cuore d’oro cremino» non ¢ forse di cosi immediata rela-
zione con il prodotto reclamizzato almeno per il consumatore medio ma il marchio
non puo essere protetto anche solo quando lo si puo individuare ed utilizzare per de-
signare una merce determinata nell’ambito di un certo cerchio di persone, di uomini
del mestiere (DTF 96 1755). Proprio la presenza della parola «cremino» che fa imme-
diatamente pensare al caffé consente di identificare nei vocaboli «cuore d’oro» il
particolare tipo di caffé commerciato: quello decaffeinato che preserva il tono del
cuore dall’eccitazione che invece puod provocare la caffeina, alcaloide contenuto nei
semi del caffé. Del resto 'immagine grafica del cuore & usata da sempre da una rino-
mata ditta produttrice appunto di caffé decaffeinato. Negli ambienti interessati al
commercio ed alla produzione del caffé 'uso dell’immagine o della parola cuore ¢
cosi generale da essere inteso come segno descrittivo (DTF 96 11 251).

I marchi che non possono essere protetti a dipendenza del loro carattere des-
crittivo possono divenire validi quando si sono imposti nei commerci per indi-
care una ditta particolare (D7TF 103 Ib 270). La parte attrice non pretende una tale
protezione che del resto va comprovata dalla realizzazione di una importante cifra
d’affari (DTF 99 11 409).

Ne discende che i marchi della ditta attrice registrati ai numeri 331625 € 331626
nel registro svizzero dei marchi sono nulli e ne va ordinata la loro cancellazione
dal registro (David, Komm. zum schw. Markenschutzgesetz, III ed., ad art. 34,
pag. 348).

Ne consegue che ’azione principale - in quanto fondata sulla legge di protezione
dei marchi - dev’essere respinta.

In sede di petizione la parte attrice sostiene che la fattispecie configura pure
un atto di concorrenza sleale nei suoi confronti, data per scontata I’esistenza di un
rapporto di concorrenza tra le parti.

Lart. 1 LCS enumera - in modo non esaustivo - le forme di «abuso della concor-
renza economica comimesso con inganno o con altri mezzi contrari alle norme della
buona fede». Alla lettera d) menzione la fattispecie in cui I’agente si vale di proce-
dimenti destinati o attia rigenerare confusione con le merci, le opere, le prestazioni
o l'azienda d’altri.
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Nel caso concreto la lite si incentra sull’uso dei sostantivi «oro» e «cremina»,
aggiunti dalla convenuta alla designazione del proprio prodotto «Condor cafféx.

Secondo un comune criterio di buona fede applicabile in questa materia (cfr.
Rep. 1947, p. 112 segg.; DTF 92 11 206), né ’'una né I’altra parola sono in grado di
indurre la clientela a confondere tra loro i prodotti delle parti. Cio per i seguenti
motivi:

a. Determinanti, sia nell’uso corrente, sia nella presentazione grafica degli imbal-
laggi, per 'individuazione dei prodotti, sono le combinazioni verbali «Chicco
d’oro», da una parte, e «Condor caffe», dalla altra.

b. La parola «oro» alla designazione «Condor caffé» & solo indice di una parti-
colare qualita. La convenuta ha dimostrato - in conformita con un certo uso del
ramo commerciale in questione - di mettere in commercio anche la qualita
«argentoy e la qualita «tradition». In ogni caso queste designazioni di qualita si
presentano, sugli imballaggi, distinte dal nome del prodotto «Condor Caffé».

c. La parola «cremina», che - nella forma maschile «cremino» fa parte del marchio
verbale dell’attrice - non € confusa né accostata al nome «Condor Caffé», ma
stampata su un’etichetta rossa incollata su ogni pacchetto di caffe, accanto al
vocabolo «macinato». Essa indica - come gia esposto - una particolarita gene-
rica della miscela che nulla ha a che vedere con I’identificazione dei prodotti.

Pertanto, nemmeno in applicazione della LCS, puo esservi accoglimento della
petizione.

Art. 14 Abs. 1 Ziffer 2 MSchG - «EILE MIT WEILE»

~ Der Zweck der Marke liegt primdr im Hinweis auf den Hersteller und seinen
Betrieb und nicht darin, Produkte gleicher oder anderer Gattung zu unter-
scheiden (E. 2 a).
Anders als beim Freizeichen ist ein nicht oder nicht mehr geschiitztes Zeichen
schon dann ein Warenname und damit Gemeingut, wenn nur ein bestimmter
Kreis, z.B. die Fachleute oder das kaufende Publikum, es allgemein zur Be-
zeichnung einer Warenart verwenden (E. 2 a).

- «EILE MIT WEILE» ist eine freizuhaltende Sachbezeichnung, ein reiner
Warenname (E. 2 b).

- Die ausldndische Praxis bildet, namentlich in Grenzfillen, eine Orientierungs-
hilfe, ist aber im vorliegenden Fall ohne Belang (E. 2 c).

~ Entbehrliche Zeichen sind durchsetzungsfihig. Voraussetzung ist insbesondere
der markenmadssige Gebrauch des Zeichens und der dadurch bewirkte Um-
stand, dass das Publikum darin einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft
erblickt (E. 3).

- Markenmadssiger Gebrauch ist die Verwendung der Marke auf der Ware oder
auf deren Verpackung. Das Zeichen muss als Herkunfisbezeichnung und nicht
als Sachbezeichnung verwendet werden (E. 3).
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- Le but de la marque est avant tout d’indiquer le fabricant et son entreprise

et non pas de différencier des produits de nature identique ou différente
(c. 2 aj.
Contrairement aux signes libres, un signe qui n'est pas encore ou n'est plus
protégé constitue déja le nom d’un produit et appartient par conséquent au
domaine public, méme si seul un cercle restreint de personnes, par exemple
les milieux de la branche ou les acheteurs concernes, utilisent ce signe d’une
facon générale pour désigner un genre de produit (c. 2 a).

-~ «EILE MIT WEILE» est une indication générique non monopolisable, un
simple nom de produit (c. 2 b).

- La pratique étrangére peut servir de repére dans les cas limites; elle n'est en
l'espece daucune aide (c. 2 c).

- Les signes dont 'emploi n'est pas indispensable peuvent s’imposer dans les
affaires a condition en particulier d’étre utilisés comme marques et que par
conséquent le public les considére comme indiquant la provenance (c. 3).

- Lusage a titre de marque consiste & utiliser le signe sur des produits ou leur em-
ballage. Il doit étre utilisé comme indication de provenance et non pas comme
indication générique (c. 3).

Urteil der 1. Zivilabteilung vom 29. Juni 1988 i.S. Vereinigte Altenburger und
Stralsunder Spielkarten-Fabriken AG gegen Bundesamt fiir geistiges Eigen-
tum (Verwaltungsgerichtsbeschwerde) BGE 114/1988 11 171 = PMM BI 27/1988
I48.

Art. 32 al. 1 LME, art. 6 alLCD - « MISSONI II»

~ La publication du jugement n’a pas a étre ordonnée du seul fait que la LMF et
la LCD ont été violées; la publication doit viser a faire cesser un trouble du
marcheé, a réparer un dommage ou un tort moral; si d’autres mesures suffisent,
il faut renoncer a la publication (c. 2 a).

- Die Urteilspublikation darf nicht allein deswegen angeordnet werden, weil das
MSchG und das UWG verletzt worden sind; die Verdffentlichung soll eine
Marktverwirrung beseitigen und Schaden oder immaterielle Unbill wieder gut
machen. Wenn andere Massnahmen hiezu gentigen, ist auf die Verdffentlichung
zu verzichten.

Arrét du tribunal fédéral (lére cour civile) du 26 septembre 1986 dans la cause
Missoni S.p.A. ¢/ S.A.G.B.F.
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Ritenuto in fatto:

A.~ La societa anonima G B F Lugano, ha ha venduto nel suo negozio di articoli
sportivi giacche in lana simili nel disegno e nel modello ai capi di abbigliamento
prodotti dalla conosciuta ditta italiana Missoni S.p.A.; a richiesta di singoli acqui-
renti essa ha pure consegnato delle etichette separate che raffigurano il marchio
registrato «Missoni».

La II Camera civile del Tribunale di appello, adita dalla Missoni S.p.A., ha stabi-
lito in un giudizio del 24 marzo 1986 che il commercio di tali indumenti, in relazione
alla consegna delle etichette, ledeva i diritti della titolare sul marchio e costituiva
concorrenza sleale: ne ha dunque proibito la vendita ulteriore, ha ordinato la distru-
zione delle etichette rimanenti ed ha autorizzato I’attrice a pubblicare un’unica volta
I’esito della sentenza nel «Corriere del Ticino», a spese della controparte. La do-
manda di risarcimento, gia ridotta a un danno di fr. 30 000.-, ¢ stata invece respinta
e i costi processuali, di fr. 9 000.-, con un’indennita per ripetibili di fr. 8 000.- sono
stati addossati alla convenuta.

B~ LaGBF S.A. ha interposto un ricorso per riforma contro questa sentenza,
nel quale chiede di prescindere dalla pubblicazione del dispositivo, di ripartire a
meta le spese giudiziarie e di compensare le ripetibili.

La Missoni S.p.A. ha proposto, in merito alle due ultime conclusioni, 'inammis-
sibilita dell’impugnativa e subordinatamente, come per I’altra domanda, la sua reie-
zione.

2~ La sentenza cantonale € ormai cresciuta in giudicato per quanto riguarda l’ac-
certamento della violazione alla LMF e alla LCSI (art. 54 cpv. 2 seconda frase OG).
La II Camera civile era percio autorizzata a ordinare, rispettivamente a permettere
la pubblicazione del giudizio (art. 32 cpv. 1 LMF; art. 6 LCSI). In quest’ambito
I’istanza precedente ha chiarito che, pur mancando dati oggetivi sulle proporzioni
dell’attivita illecita svolta dalla convenuta, il provvedimento richiesto era giustifi-
cato; da una parte esso integrava convenientemente la riparazione postulata dall’
attrice e dall’altra appariva adeguato, congiunto all’ordine di distruggere le etich-
ette, a fugare il dubbio che poteva ancora rimanere sulla loro esistenza dopo il
* sequestro conservativo, durante il quale non si era rinvenuto alcuno dei contrassegni
ricercati.

a) La legge non definisce i presupposti per disporre una pubblicazione della sen-
tenza (alla stessa maniera, per altro, degli art. 70 cpv. 1 LBI, 30 LDMI o 56 LDA).

Lattrice, scorgendovi un rinvio all’apprezzamento del giudice, ne desume che il
Tribunale federale potrebbe sindacare la pronunzia impugnata con potere ristretto
all’arbitrio. Lopinione & erronea, poiché anche le decisioni che ammettono un
prudente criterio o dipendono dalle circostanze sono da prendere secondo il diritto
e lequita (art. 4 CC), cid che puo essere esaminato dal Tribunale federale come
applicazione di una norma giuridica (DTF 106 11 133 consid. ¢ con riferimenti).
La dottrina e la giurisprudenza hanno poi sviluppato i principi in base ai quali si
accorda o meno la pubblicazione della sentenza, che in ogni caso non discende dal
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semplice accertamento che sia stata commessa una trasgressione alla LMF e alla
LCSI. Diversa € I'ipotesi in cui la divulgazione del provvedimento mira ad eliminare
una turbativa del mercato oppure tende a compensare un danno o a concedere una
riparazione morale (A. Troller, Immaterialgiiterrecht 111 edizione, II volume, ca-
pitolo 20 par. 61 V, pag. 977; DTF 92 11 269 consid. 9, 84 11 588 consid. 4, 81 11 472
consid. 3), in modo particolare qualora sia toccato un pubblico pit vasto (DTF 102
I1 127 consid. 4, 82 1I 361, 81 II 472 consid. 5) ovvero incomba un’alterazione
durevole del mercato (DTF 102 II 127 consid. 4, 93 11 270 consid. 8, 92 II 269 con-
sid. 9, 84 II 588 consid. 4). Bisogna rinunciare alla pubblicazione se altre misure
dovessero apparire sufficienti a stornare il pregiudizio (7Troller, op. cit., pag. 977;
DTF 48 11 301).

b) La ricorrente contesta a giusto titolo, siccome nella specie manca la con-
ferma di un danno e inoltre a parere della Corte cantonale esso € coperto dalla
suddivisione delle spese, che la pubblicazione possa rivestire un carattere di risar-
cimento. Pare anche discutibile desumere un pericolo di reiterazione della circo-
stanza che la procedura cautelare non ha permesso di rinvenire ulteriori etich-
ette. Si deve poi riconoscere che non sono state compiute infrazioni sistema-
tiche, anzi che gli avvenimenti, tre dei quali sono dimostrati, si sono svolti piuttosto
in modo episodico e che gli ultimi risalgono al 1982 o al 1983. Rispetto a questi
fondamenti il criticato considerando del Tribunale di appello non riesce a con-
vincere.

In un contesto differente la II Camera civile giunge tuttavia a conclusioni di
fatto supplementari, che vincolano il Tribunale federale e sono da ricordare
per la sua libera applicazione del diritto. Ora, i modelli dell’attrice sono imitati
su larga scala, il che ha portato ad una rilevante confusione del mercato e ad
una flessione delle vendite per i prodotti originali. E vero che la misura in cui la
convenuta ha contribuito a questa evoluzione non ha potuto essere meglio definita;
essa ha nondimeno collaborato con un numero impreciso di fabbricanti e di riven-
ditori a creare un danno alla Missoni S.p.A. Da tutti questi elementi si deduce
una turbativa del mercato a scapito dell’attrice, che secondo la dottrina e la
giurisprudenza illustrate giustifica una pubblicazione della sentenza, anche se la
convenuta vi ha partecipato con il suo comportamento illecito solo in maniera
secondaria.

3.~ Ne segue che il ricorso per riforma dev’essere respinto in quanto ammissibile.

Art. 58, 153 ff. StGB, Art. 32 Abs. 2 MSchG. - « ROLEX-IMITATION»

~ Eine im Ausland zum Eigengebrauch erworbene und in die Schweiz einge-
Sfiihrte Uhr, die der Kaufer in der Folge als Falschung erkennt, ist nicht einzu-
ziehen, wenn sie der Kaufer weiterhin bloss zum Eigengebrauch verwenden
will,
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— Une montre achetée a l'étranger pour son propre usage, puis importée en
Suisse et dont l'acheteur reconnait ensuite qu’elle est une contrefacon, ne doit
pas étre confisquée lorsque l'acheteur n'a d’autre intention que de continuer a
l'employer pour son propre usage.

Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Januar 1988 i.S. Firma Mon-
tres Rolex S.A. gegen X. (Nichtigkeitsbeschwerde) BGE 114/1988 1V 6.



97

IV, Patentrecht / Droit des brevets

Art. 1, 7, 26 al. 1ch. I, 51, 66 lettre a et 72 LBI - «TARGA»

— Lutilisation de 'invention brevetée, au sens de l'article 66 lettre a LBI, com-
prend l'usage, l'exposition, l'offre, la vente et la mise en circulation (c. 2.1).

- Nouveauté et niveau inventif (c. 2.3 a 2.5).

- Imitation (c. 2.6, 2.8 et 2.9).

— Unter Benutzung einer patentierten Erfindung fallt nach Art. 66 lit. a PatG der
Gebrauch, das Zurschaustellen, das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehr-
bringen (Ziff. 2.1).

- Neuheit und Erfindungshohe (Ziff. 2.3 bis 2.5).

- Nachahmung (Ziff. 2.6, 2.8 und 2.9).

Arrét du tribunal d’appel du canton du Tessin (Ile chambre civile) du 15 octobre
1987 dans la cause Waldyssa S.A. ¢/ SAS Packaging S.A.

Considera

1. In fatto

1.1. Lattrice procede in giudizio sulla base del brevetto svizzero no. 503616
rilasciato in data 28 febbraio 1971 dall’Ufficio federale della proprieta intellettuale
ad Automac - Industria Italiana Costruzioni Macchine Automatiche di Fabbri
Ermanno e C. S.a.S., Vignola (Italia). Essa sostiene che il brevetto le ¢ stato tras-
ferito in data 28 aprile 1972: il fatto non €& contestato.

1.2. Il brevetto concerne la macchina e il procedimento per ’avvolgimento auto-
matico, con nastro di pellicola estensibile e trasparente, di oggetti o prodotti, senza
nessun intervento manuale.

In tal modo si ottiene un imballaggio senza pieghe, a contatto del prodotto, teso
e regolare.

Il procedimento puo essere descritto con le parole stesse dell’attrice:

- «Staccare da un nastro continuo il film destinato ad avvolgere 'oggetto da
imballare, portarlo orizzontalmente sopra 'oggetto e mantenerlo teso in tale
posizione, trattenendolo lungo almeno due dei suoi bordi contrapposti,
mentre loggetto da imballare viene sollevato in direzione verticale contro
il film in modo che, grazie alla sua elasticita/estensibilita, il film si deforma
e viene ad avvolgere, superiormente e lateralmente l'oggetto stesso. Il film
plastico forma cosi un involucro a forma di sacco, teso sopra 'oggetto da
imballare.



98

- Provocare, con opportuni piegatori e nella sequenza piu opportuna, /a conver-
genza dei primi tre lembi perimetrali del film al di sotto del prodotto in modo
tale che i lembi stessi si sovrappongano fra di loro e rilasciare, durante tale
operazione, i singoli bordi del film al momento piu opportuno, quando gia
i piegatori sono penetrati parzialmente sotto l'oggetto (sottorivendicazione 3)
in modo tale che 'avvolgimento rimane teso, per I’azione concomitante dei
piegatori e delle pinze, finché i lembi stessi non sono stati premuti parzialmente
contro la superficie inferiore dell’oggetto e fra di loro e quindi, grazie all’attrito
fra il film e 'oggetto e ’appiccicosita naturale del film, I’avvolgimento non ha
pil possibilita di allentarsi.

- Allontanare l'oggetto su un piano orizzontale in modo che il bordo di detto
piano provochi la piegatura del quarto lembo periferico sopra alle pieghe pre-
cedenti ed allentare I'ultima pinza al momento pit opportuno (sottorivendica-
zione 3) per mantenere teso anche quest’ultimo lembo».

1.3. Con la petizione viene rimproverato alla convenuta di produrre una macchi-
na per imballare - sotto la marca «<TARGA» - che corrisponde al concetto di base
del brevetto in esame, recandone tutti gli elementi rivendicati.

La convenuta oppone alla petizione eccezione di nullita del brevetto svizzero
no. 503616, mancando a entrambe le rivendicazioni principali i requisiti indispen-
sabili della novita e del livello inventivo. Assume che appartiene allo stato della
tecnica in particolare il precedente brevetto svizzero no. 270421 (1.12.1950) rilevando
le identita tra questo brevetto e quello oggetto del presente contenzioso, giungendo
alla conclusione che tra loro esistono divergenze solo di secondaria importanza.
In altre parole il secondo brevetto non rappresenta nessun progresso essenziale nei
confronti del primo.

Dr’altra parte questo tipo di processo tecnico per I'imballaggio si ritrova nelle sue
caratteristiche principali anche in altri brevetti.

Rileva inoltre le differenze che ritiene fondamentali tra la macchina da lei pro-
dotta (Targa) e quella dell’attrice. In particolare sottolinea I’assenza della consid-
detta «Faltmatrizenplatte» ovvero di quella «parte della macchina, nella cui cavita
o apertura s’inserisce ’altra parte (stampo)». Essa adotta pertanto un sistema diver-
so, appartenente al libero stato della tecnica.

1.4. In replica - tra ’altro - ’attrice contesta I’analogia del proprio brevetto con
il precedente no. 270421, in particolare relativamente alle caratteristiche della pelli-
cola usata: la macchina di Waldyssa usa fogli d’imballaggio non solo molto sottili,
ma anche estensibili, offrendo vantaggi essenziali e potendo cosi avvolgere oggetti
delle forme piu diverse e irregolari. Rileva poi altre differenze del procedimento:
nel modo di tendere 1a pellicola, nel preriscaldamento o no della pellicola, nell’auto-
mazione del lavoro.

Nel confronto con la macchina «Targa» I’attrice insiste nel rilevare le analogie gia
esposte in petizione e sostiene che la presenza della cennata «Faltmatrizenplatte»
nel procedimento realizzato dalla propria macchina non ne & caratteristica dis-
tintiva.
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Delle allegazioni di duplica si dira - se necessario - nel seguito, rilevando
comunque la critica secondo cui nella rivendicazione I del brevetto in esame non
si legge nessuna indicazione sull’estensibilita delle pellicole usate per imballare, né
sul fatto che esse possano essere usate a freddo.

2. In diritto

2.1. In virtu dell’art. 72 LBI chi & minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli
atti previsti dall’art. 66 pud domandare in giudizio la cessazione di tale atto o la
soppressione dello stato di fatto che ne deriva.

E’ cio che fa 'attrice sulla base dell’art. 66 lit. a LBI: in virtu di questa norma si
puo procedere in via civile (o penale) contro chiunque utilizza illecitamente un’
invenzione brevettata, laddove per utilizzazione s’intende anche l'utilizzazione di
imitazioni (Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, Berna 1961, vol. III,
art. 66, N. 6). Il concetto di «utilizzazione» corrisponde ai successivi stadi che
della stessa € possibile concepire con riferimento a un’altrui invenzione brevettata:
I'uso, I’allestimento, ’offerta, la vendita e la messa in cirolazione (Blum/Pedrazzini,
op. cit., ibidem).

Affincheé la fattispecie in esame si attui € tuttavia necessario che l'utilizzazione di
un’invenzione brevettata avvenga illecitamente. 11 brevetto riserva al suo titolare I’u-
tilizzazione dell’invenzione: & illecita pertanto 'utilizzazione da parte di ogni terzo
che non via sia autorizzato per legge o per contratto. D’altra parte non puo esservi
illecita se il brevetto - cui si riferisce la concreta utilizzazione - non ¢ valido (Blum/
Pedrazzini, op. cit., art. 66, N. 7).

2.2. In virtu dell’art. 26 LBI il giudice - su domanda - puo dichiarare nullo un
brevetto.

Tale circostanza non puo essere accertata solo in via d’azione, ma anche in via
d’eccezione. Per questo tramite il convenuto di un’azione (ad esempio per cessazione
dell’atto o per sopressione dello stato di fatto) tenta di dimostrare che il brevetto sul
quale si fonda la domanda di causa non & mai esistito (Blum/Pedrazzini, op. cit.,
vol. I, art. 26, N. 27, p. 184).

La cifra I del ricordato art. 26 LBI definisce nullo un brevetto quando l'oggetto
del medesimo non ¢ brevettabile secondo gli art. 1 e la della legge, con riferimento
all’art. 7.

2.3. Nella fattispecie concreta la convenuta SAS Packaging SA solleva l'eccezione
di nullitd, mancando al brevetto dell’attrice i requisiti indispensabili della novita
e del livello inventivo.

Si tratta di due presupposti essenziali dell’invenzione da brevettare previsti dall’
art. 1 e dall’art. 7 LBI: brevetti infatti vengono rilasciati per invenzioni «nuove»,
utilizzabili industrialmente.

Il presupposto della novitd ha carattere pitt formale che sostanziale giacche
I’art. 7 LBI considera nuova ogni invenzione non compresa nello stato della tecnica,
dove - per stato della tecnica - s’intende tutto cio che € stato reso accessibile al pub-
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blico prima della data di deposito o della data di priorita mediante una descrizione
scritta o orale, un uso o qualsiasi altro modo (cpv. 2). La novita viene quindi
verificata in un processo comparativo con lo stato della tecnica al momento in cui
I'invenzione postula la protezione brevettuale.

Il livello inventivo esatto dalla medesima dipende dal concetto secondo cui ogni
atto inventivo si realizza per mezzo di un’idea creativa. Oggetto di tale idea dev’
essere pertanto qualcosa che superi quel grado di conoscenze tecniche chiamato
«Bereicherungsnorm»: «etwas dariiber Hinausgehendes, nicht Handwerksméssi-
ges, auf einer hoheren Geistestitigkeit Beruhendes» (Bium/Pedrazzini, op. cit.,
vol. I, art. 1, N. 20, p. 118-119).

Tale concetto non puo che essere verificato caso per caso.

2.4. Comunque, sia sulla base della documentazione esaminata, sia tenendo
conto dei quesiti sottopostigli dalle parti il perito giunge alla conclusione che lo
stato della tecnica ¢ constituito di invenzioni (che egli suddivide in due gruppi)
che, ancorché esaminate anche nel dettaglio, note sulla base delle rispettive
pubblicazioni, non anticipano I'invenzione oggetto del brevetto in esame cosi
come descritto e rivendicato: «Damit ist aber die Neuheit des Streitpatentes klar zu
bejahen».

Il parere del perito giudiziario appare pertanto univoco sul presupposto della
contestata novita del brevetto svizzero 503616.

2.5. Parimenti il perito riconosce al medesimo brevetto le caratteristiche del
progresso tecnico dell’invenzione («Ein deutlich erkennbarer Fortschritt gegeniiber
jeder einzelnen Vorverdffentlichung ist in klar erkennbarer Weise gegeben») e del
necessario livello inventivo.

Relativamente a questo presupposto di validita, risalendo il brevetto in esame al
1971, il perito ha correttamente proceduto nella propria valutazione in conformita
con la giurisprudenza federale (DTF 108 11 325) secondo cui per i vecchi brevetti, la
questione del loro livello inventivo non va risolta secondo l’art. 1 LBI nel suo testo
del 1976, bensi secondo il diritto previgente. Secondo tali norme si pretende che
I'invenzione si elevi al disopra di cio che lo specialista del ramo, alla data di an-
nuncio, rispettivamente determinante per la priorita, poteva sapere ¢ sviluppare
sulla base di tali conoscenze.

In concreto il perito giudiziario osserva che prima dell’invenzione litigiosa a nes-
suno era riuscito ’'uso di pellicole estensibili - la cui manipolazione € notoriamente
molto difficile - nell’imballaggio di oggetti di forma irregolare, a macchina e del
tutto automaticamente. Il brevetto in questione protegge una soluzione tecnica
sorprendentemente semplice del problema.

Osserva tuttavia che non si tratta certo di un’invenzione pionieristica, ancorche
scaturita da attivita inventiva e in grado di arricchire il relativo campo della tecnica.

2.6. Come gia ricordato sub. 2.1. il brevetto non offre protezione soltanto contro
I'utilizzazione dell’invenzione brevettata, ma anche contro ’utilizzazione di un’
imitazione della stessa (art. 66 lit. a LBI). Sulla qualifica di imitazione puo essere
deciso solo di caso in caso giacché non ne esiste una definizione astratta: essa si
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attua infatti sempre con una forma realizzativa concreta (Blum/Pedrazzini, op. cit.,
vol. 111, art. 66, N. 9, p. 447).

Da questa circostanza deriva la difficolta oggettiva di porre in relazione un
brevetto (una rivendicazione brevettuale) - che & formula astratta — con una rea-
lizzazione concreta qual’e 'imitazione: € quindi necessario individuare il principio
teorico su cui si fonda 'imitazione, cosi come dovrebbe essere descritto per rap-
presentare una rivendicazione brevettuale (Blum/Pedrazzini, op. cit., p. 449-450).
La stessa dottrina cita il principio formulato in una sentenza della Corte di Cassa-
zione (in Riv. Prop. Int. 1957, p. 69 segg.): «Esiste contraffazione ogni qualvolta
Poggetto che si assume contraffatto realizzi la medesima idea di soluzione gia
attuata da altri e comunque estrinsecata».

Compiuta questa operazione ¢ possibile poi porre in relazione il brevetto con
I'idea di soluzione che sta alla base dell’imitazione.

2.7. In conformita con i metodi riconosciuti dalla dottrina il perito ¢ proceduto
definendo dapprima gli elementi caratteristici che distinguono il brevetto in esame
dalla macchina prodotta dalla convenuta (macchina «Targay).

Conclude che queste parti del congegno mancano nella macchina «Targa».

Inoltre, dopo aver esaminato gli elementi del procedimento meccanico € i mo-
menti della produzione ad essi connessi, tutti relativi in un modo o nell’altro all’
esistenza - nella macchina dell’attrice - della gid menzionata «Faltmatrizenplatte»,
giudica che tale dispositivo costituisce I’elemento centrale della macchina corri-
spondente alla rivendicazione II del brevetto in esame.

A dipendenza delle differenze osservate rileva che nella lite che ¢i occupa non
entra in considerazione la fattispecie di una copia servile, o contraffazione lasci-
ando per contro aperto il problema dell’imitazione.

2.8. Le considerazioni esposte dal perito ai fini di quanto viene formulato al con-
siderando precedente possono - in parte almeno - essere richiamate per quanto
riguarda la questione dell’imitazione dell’invenzione brevettata. Cio vale in parti-
colare per quanto riguarda I'individuazione delle parti essenziali della macchina;
infatti, la definizione che il Tribunale federale offre su questo tema & la seguente
(sent. 3.7.1984):

«Eine Erfindung ahmt nach, wer ihre wesentlichen Elemente fiir sein eigenes
Erzeugnis beniitzt, ohne sich wortlich an den Patentanspruch zu halten. Das nach-
geahmte Erzeugnis weicht nur in untergeordneten Punkten von der technischen
Lehre des Patentes ab, beruht namentlich auf keinem neuen erfinderischen Ge-
danken, sondern wird jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch
die Lehre nahegelegt und befindet sich daher noch im Schutzbereich des Patentes
(BGE 9811 331 E. ¢. 97 11 87 E. 1 mit Verweisung: Blum/Pedrazzini, Das schweizeri-
sche Patentrecht, Bd. 111, 2. Aufl,, S. 446 ff.; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertrags-
recht, S. 137; Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. 11, 2. Aufl,, S. 997 ff.). Um den
Schutzbereich des Patentes im Einzelfall zu bestimmen, ist ausserdem die Bedeu-
tung der Erfindung zu beriicksichtigen, d.h. zu priifen, inwieweit der Erfinder mit
seiner Erfindung die Technik bereichert hat (Blum/Pedrazzini, S. 160 f. 165, 169;
Troller, S. 999-1002; BGE 58 11 289, anders 97 11 90 E. d)».
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In altre parole, se le due idee inventive a confronto si sovrappongono anche rela-
tivamente agli elementi secondari si ha identita; le due idee sono simili se si stabi-
lisce un rapporto di uguale natura sugli elementi fondamentali, a prescindere dall’
esatta formulazione della rivendicazione brevettuale: anche in questo caso vi &
lesione del brevetto poiché I'idea inventiva in esame rientra nel campo di protezione
del medesimo.

Anche su questo punto - a dipendenza dei citati principi informativi - il perito,
malgrado la reticenza formale ha pero esposto il suo punto di vista, affermando
che la macchina «Targa» costituisce una forma evolutiva elegante e pratica delle
macchina brevettata, ovvero una soluzione tecnica al problema (imballaggio) che si
differenzia dal brevetto in esame di tanto, quanto questo rappresenta un progresso
nei confronti del precedente stato della tecnica. E conclude:

«Dadurch, dass die Faltmatrizenplatte mit einer dem Packstiick jeweils anzu-
passenden Durchtrittsoffnung wegfillt, dass nicht mittels einer komplizierten Ab-
trenn- und Transportvorrichtung ein einzelnes Folienblatt dem Packstiick zuge-
fithrt werden muss, sondern dass die Folienbahn als Ganzes iiber das Packstiick
gezogen und erst hierauf abgetrennt wird, werden eine erhebliche Vereinfachung der
ganzen Konstruktion erreicht und Storungen vermieden».

Sulla base di queste considerazioni suggerisce che - a parer suo - anche I’imi-
tazione dovrebbe essere esclusa.

2.9. Oltre quanto gia esposto introduttivamente al precedente capoverso, € op-
portuno ricordare che la cennata definizione di imitazione trova la propria base
in precedente decisioni del Tribunale federale, in particolare DTF 97 11 87 ¢ DTF 98
11 331.

Secondo i principi ivi enunciati e in conformita con la dottrina (cfr. Troller A.,
Immaterialgiiterrecht, Basilea 1985, vol. 2, p. 885) il giudice deve anzitutto deter-
minare il contenuto della rivendicazione brevettuale, interpretandolo oggettiva-
mente (7roller, op. cit., p. 884). Cio gli permette di stabilire, nell’ambito della regola
formulata dal brevetto, quali sono gli elementi tecnici determinanti («Le juge . . .
dégagera . . . de la revendication les caractéres essentiels de I'invention . . .»: DTF
98 11 cit.). In tal modo la legge vuol garantire al brevetto un campo di protezione piu
vasto di quello descritto dalle sue rivendicazioni.

Nel caso concreto (& gia stato detto) il perito giudiziario individua nella presenza
delle «Faltmatrizenplatte» un elemento essenziale della rivendicazione II.

La «Faltmatrizenplatte» (matrice) non compare piu - ed & un fatto pacifico -
nella macchina Targa anche se la sua funzione ¢ stata assunta da altre parti del
congegno.

2.10. Il problema a sapere se la macchina Targa utilizza la soluzione protetta
dal brevetto semplicemente in forma modificata, ovvero se ’esperto del ramo,
al momento della domanda, avrebbe dovuto ritenere che leffetto dell’invenzi-
one brevettata includesse anche tale modifica, sulla base dello stato della tecnica
(DTF 64 11 393) & bensi problema giuridico ma che trova la sua motivazione
in elementi di fatto tecnici (Pedrazzini M., Die Gerichtsexpertise im Patentrecht, in
SMIT 1985, p. 158).
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Il perito - come gia osservato - su questo punto da certe indicazioni: in particola-
re individua come notevole («erheblich») la modifica della realizzazione tecnica
dell’impianto di imballaggio corrispondente al brevetto in esame perché comporta

- la scomparsa della matrice la cui apertura dev’essere adattata di volta in volta
alle dimensioni dell’oggetto da imballare;

- la sostituzione di un congegno complicato di separazione e di trasporto di
singoli fogli di pellicola sopra 'oggetto da imballare con il trasporto del foglio
continuato fin sopra l'oggetto e solo allora separato dal rotolo di pellicola.

E’ vero anche, inoltre, che la perizia non indica che il congegno di separazione e
di trasporto (o viceversa) della pellicola possa essere considerato essenziale ai fini
dell’invenzione; né la rivendicazione I, né la rivendicazione II d’altra parte accen-
nano a questa parte del congegno.

Tali osservazioni non servono tuttavia a risolvere il problema dell’imitazione del
brevetto, ovvero anzitutto della corretta interpretazione delle sue rivendicazioni.
Esse sono state formulate in modo tale da evidenziare Pindispensabile presenza
della matrice («Faltmatrizenplatte»).

L’insegnamento che se ne ricava non corrisponde pertanto alla generica - ancor-
cheé esatta - descrizione del procedimento, ma oggettivamente implica la presenza
della matrice: per contro, si puo affermare che un insegnamento che prescinda della
presenza della matrice - fors’anche possibile da formulare - non é stato rivendicato
dall’attrice. Una diversa conclusione ovvero una diversa interpretazione delle riven-
dicazioni sarebbe in urto con I’art. 5I LBI e, in genere, contraria alla sicurezza del
diritto cui la legge tende.

Abbondanzialmente puo essere ancora evidenziato che l'osservazione del perito:
«. . .stellt die TARGA - Maschine. . . eine Weiterentwicklung der patentierten Ver-
packungsmaschine dar, die sich vom Streitpatent ebenso weit entfernt, wie dieses
selbst von dem ihm entgegengehaltenen Stand der Technik» trova almeno parziale
conferma laddove - pur ammettendo che il brevetto dell’attrice ha arricchito il ramo
della tecnica - lo definisce come un’invenzione di non particolare rilievo.

Art. 77 Abs. 3 PatG - «SCHUTZSCHRIFT I11»

- Schutzschriften miissen aus Griinden des rechtlichen Gehdrs entgegengenom-
men werden, soweit sie nicht zu einer Verzogerung des gesetzlich vorgesehenen
einstweiligen Rechtsschutzes fiihren.

- lldécoule du droit d'étre entendu que le dépét d’un mémoire destiné a prévenir
déventuelles mesures provisionnelles doit étre admis a condition qu’il ne re-

tarde pas le déroulement de la procédure.

Handelsgerichtsprasident SG, 11. August 1988.
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Eine Gesuchstellerin reichte eine sog. Schutzschrift ein. Darin machte sie geltend,
es sei zu befiirchten, dass bestimmte Firmen ein Begehren um Erlass einer super-
provisorischen Verfiigung wegen angeblicher Verletzung eines Patentes stellen
wiirden. Sie beantrage, dass ohne ihre vorherige Anhorung keine solche Verfiigung
erlassen werde. Der Handelsgerichtsprasident nimmt die Schutzschrift entgegen.

Aus den Erwdgungen:

2. Das Institut der Schutzschrift ist umstritten (vgl. ZR 82, 1983, Nr. 121; Schwei-
zerische Mitteilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1984
264 ff.). Der aus Art. 4 BV abgeleitete Anspruch auf rechtliches Gehor gebietet
ihre Entgegennahme, Aufbewahrung und Beachtung, soweit dies nicht zu einer Ver-
zogerung fithrt, die der Gesetzgeber mit Riicksicht auf die iiberwiegenden Inter-
essen des Antragstellers an einem raschen Rechtsschutz bewusst verhindern wollte
(U. Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und Kartellrecht, Diss.
Ziirich 1985, S. 151 ff.).

3. Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen fiir die Beriicksichtigung er-
fiillt. Die Schutzschrift der Gesuchstellerin vom 15. Juli 1988 wird daher im Sinn
einer Stellungnahme zu einem gegen sie gerichteten Begehren um eine superpro-
visorische Verfiigung und als Hinweis darauf entgegengenommen, sofort fiir die
Verhandlung zur Verfiigung zu stehen, wobel iiber letzteres erst nach Eingang eines
allfalligen Begehrens entschieden werden kann. Die Frist fiir die Aufbewahrung
wird auf sechs Monate seit Eingang der Schutzschrift (20. Juli 1988) festgesetzt;
nach Ablauf dieser Frist wird die Schutzschrift, wenn kein Massnahmebegehren
eingetroffen ist, der Gesuchstellerin zuriickgegeben.

P.S. Wie vom Handelsgericht zu erfahren war, behilt sich das Gericht vor,
die Aufbewahrungsfrist je nach den Umstdnden auch bis auf 3 Monate abzu-
kiirzen. Siehe zu diesem Thema den Aufsatz von S. Chiesa im vorliegenden Heft,
Abschnitt 4, S. 31. LD
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V. Modellschutz / Droit des dessins et modéles

Art. 24 MMG - «TAUSENDFUSSLER»

- Die vorzeitige Bekanntgabe des Musters durch den Hinterleger wihrend der
Ausstellungs-Prioritdt ist nicht neuheitsschddlich (OGer, E. 3).

- Bei Musterverletzungen kann statt Schadenersatz auch Gewinnherausgabe
verlangt werden (OGer E. 7).

- Der Massstab der modelirechtlichen Unterscheidbarkeit orientiert sich am
Kreis der Letztabnehmer (BGer E. 3).

- La divulgation du dessin par le déposant pendant le délai de priorité résultant
de la protection aux expositions ne détruit pas la nouveauté (TC, c. 3).

- Celui dont le modele est violé peut exiger la remise du gain réalisé illicitement
au lieu de dommages-intéréts (TC, c. 7).

- En droit des modéles, la distinction s’apprécie d’apres I'impression laissée sur
le dernier acquéreur (TF c. 3).

OGer SO vom 1.1.1988 und Bundesgericht I. Zivilabteilung vom 22.11.1988 (mit-
geteilt von RA Dr. A. Metzger, Ziirich).

Sachverhalt (leicht gekiirzt): Die Kldgerin ist Inhaberin von 6 am 19. Juli 1985
unter Nr. 114 628 hinterlegten Spielwaren-Modellen. Dabei handelt es sich um Foto-
grafien von Pliisch-Spielzeugtieren, die einen «Tausendfiissler» mit drei, fiinf, zehn
und zwanzig Paar Beinen darstellen. Die Tiere mit fiinf und zehn Beinen haben
folgendes Aussehen:

Solche Tiere werden seit 1985 unter der Marke «Tazzzzzzi» auf dem schweizeri-
schen Markt, u.A. auch mit intensiver Radio- und TV-Werbung, angeboten. Ende
1986 begann der Beklagte mit dem Vertrieb dhnlicher Spielzeugtiere, die er unter der
Bezeichnung Benny Raupe anbot. Sein Tier mit acht Paar Beinen (er verkaufte auch
solche mit vier Paar) sah wie folgt aus:
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Vermutung der Neuheit und der Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft (Art. 6
MMG). Diese Vermutung wird durch die vom Beklagten an der Neuheit oder Ori-
ginalitidt gedusserten Zweifel nicht widerlegt. Die vom Beklagten nach seinen An-
gaben im Jahre 1975 auf den Markt gebrachte Pliischraupe der Firma Dakin weist
mit den von der Klagerin hinterlegten Modellen nur entfernt eine Ahnlichkeit auf.
Zwar etwas dhnlicher, aber immer noch ohne die meisten charakteristischen Merk-
male ist eine Pliischraupe, die sich im Dakin-Katalog 1986 findet. Zudem ist mit
einem Katalog fiir das Jahr 1986 nicht ein Bekanntwerden vor der im Juli 1985 er-
folgten Hinterlegung bewiesen. Schliesslich ist dazu zu erwidhnen, dass die Dakin in
dem heute von der Klagerin eingelegten Schreiben vom 11. Januar 1988 selber be-
statigt, dass ihre Nrn. 2354 und 46-0193 vollig verschieden von den Lots-a-Legs der
Rechtsvorgédngerin der Klagerin sind und sie deren Copyright anerkennt.

Hingegen weist ein Pliischtier, das vom Beklagten als Modell der Uranium AG
Zug bezeichnet worden ist, die meisten charakteristischen Merkmale der hinter-
legten Modelle auf. Der Beklagte hat jedoch nicht dargetan, ob und gegebenenfalls
wann dieses Modell bekannt geworden ist. Vielmehr ergibt sich aus der heute ein-
gelegten Vereinbarung zwischen der Kl4gerin und der Uranium AG vom 6. Januar
1988, dass die Uranium AG die Modellrechte der Kldgerin und insbesondere die
Prioritat anerkennt und sich zur Unterlassung von Nachahmungen und des Ver-
triebes nachgeahmter Pliischtiere verpflichtet.

Der Beklagte macht im weiteren geltend, den hinterlegten Modellen sei die
Neuheit auch deshalb abzusprechen, weil die Klagerin sie selber bereits vor der Hin-
terlegung bekannt gemacht habe. Sie stiitzt sich darauf, dass die Klagerin in der
Klageschrift selber darauf hinweise, sie habe bereits im Frithsommer 1985 eine
Werbe- und Promotionskampagne gefiihrt, bei welcher die Handler «systematisch
mit Prospekten» bedient worden seien, und dass der von ihr eingelegte Werbebrief
mit Mai 1985 datiert sel.

Es trifft zu, dass auch die vorzeitige Bekanntgabe durch den Hinterleger selbst
neuheitsschidlich ist (Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Auflage, I, S. 412, BGE 104
IT 326). Aus dem Hinterlegungsgesuch geht indessen hervor, dass die Hinterlegerin
bereits durch die Ausstellung an der internationalen Spielwarenmesse in Niirnberg
eine Anmeldungsprioritat per 2. Februar 1985 erworben hat. Nach Art. 7 des Bun-
desgesetzes betreffend Priorititsrechte an Erfindungspatenten und gewerblichen
Mustern und Modellen besteht das Ausstellungs-Prioritatsrecht wahrend 6 Mona-
ten seit der Er6ffnung der Ausstellung und bewirkt, dass der Anmeldung Tatsachen
nicht entgegengehalten werden koénnen, die seit dem Tage der Verbringung ihres
Gegenstandes auf dem Ausstellungsplatz, jedoch nicht frither als drei Monate vor
dem Tage der Eroffnung der Ausstellung eingetreten sind. Mithin schadet ein Be-
kanntwerden im Mai 1985 der Kldgerin nicht. Zudem geht aus dem erwihnten
Werbebrief vom Mai 1985 nicht hervor, dass die Klagerin damals Abbildungen der
geschiitzten Modelle verschickte. Aus den handgeschriebenen Korrekturen auf der
Urkunde ist zudem zu schliessen, dass es sich nur um einen Entwurf handelt. Die
Aussage des Vertreters der Kldgerin, Abbildungen seien erst nach der Hinterlegung
verschickt worden, stimmt mit dem normalen Ablauf iiberein und wird auch durch
den heute eingelegten Prospekt der Kldgerin betreffend Tazzzzzzi® vom August
1985 bestatigt.
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Die Einwinde de Beklagten gegen die Neuheit und damit gegen die Giiltigkeit der
Modellhinterlegung erweisen sich demnach als nicht begriindet.

7. Die Klégerin hat ihr Schadenersatzbegehren zugunsten des Anspruchs auf Ge-
winnherausgabe fallen gelassen. Dieser Anspruch stiitzt sich auf Art. 423 OR; die
nicht legitimierte Modellbenutzung durch den Beklagten stellt eine Geschiftsan-
massung dar. Gegenstand der Herausgabe ist der Reingewinn. Vom Erl6s sind die
dazu notigen Aufwendungen wie Anschaffungskosten, Vertriebs-, Werbe- und Spe-
ditionskosten, hingegen nicht ein Teil der allgemeinen Geschaftsunkosten abzu-
ziehen (Troller, a.a.O., 11, S. 995).

Fiir die Berechnung des Gewinnes kann auf die glaubwiirdigen Aussagen des Be-
klagten in der Parteibefragung, die weitgehend durch Urkunden belegt sind und im
ibrigen von der Kligerin nicht angezweifelt werden, abgestellt werden. Danach ver-
kaufte der Beklagte im Inland 124 Stiick der kleineren, achtbeinigen und 1255 Stiick
der grosseren, sechzehnbeinigen nachgemachten Pliischtiere. Fiir die kleineren,
deren Anschaffungspreis pro Stiick Fr. 3.49 betragen hatte, loste er insgesamt
Fr. 1 728.94; die grosseren, die ihn pro Stiick Fr. 5.74 gekostet hatten, verkaufte er
fiir insgesamt Fr. 14 417.64. Der Beklagte erzielte somit einen Bruttogewinn von
rund Fr. 8 500.-. Davon abzuziehen sind noch die Vertriebskosten, welche nach
Angaben des Beklagten rund die Hélfte des Bruttogewinnes betragen. Der Partei-
aussage der Klidgerin zufolge betridgt der brancheniibliche Nettogewinn zwischen
einem Viertel und einem Drittel des Abgabepreises. Der Nettogewinn des Beklag-
ten fiir die in der Schweiz verkauften, nachgemachten Pliischtiere ist somit auf
Fr. 4 000.- zu schéitzen.

Der Beklagte hat des weiteren von den ihm in die Schweiz gelieferten nachge-
machten Pliischtieren insgesamt 721 Stiick (566 kleine zu US-Dollars 3.50 und 155
grosse zu US-Dollars 5.50) ins Ausland verkauft und geliefert. Bei einem Dollarkurs
von Fr. 1.60 im massgebenden Zeitpunkt sowie unter Zugrundelegung der gleichen
Einstandspreise und nach Abzug der Vertriebskosten in gleichem Umfang wie fiir
die in der Schweiz verkauften Spielzeugtiere ergibt sich ein Nettogewinn von rund
Fr. 800.-. Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Beklagte auch diesen Gewinn
herausgeben muss. Die Klidgerin bejaht dies, weil die Ware in die Schweiz eingefiithrt
und von hier aus in Verkehr gebracht wurde. Der Beklagte beruft sich dagegen auf
das im Immaterialgiiterrecht geltende Territorialitdtsprintip.

Wenn in Art. 24 MMG von «verkaufen», «feilhalten» und «in Verkehr bringen»
die Rede ist, sind damit immer im Inland begangene Handlungen gemeint. Die
Parteien sind sich denn auch darin einig, dass die Verkdufe, die der Beklagte von
seinem schweizerischen Geschiftssitz aus tétigte und bei denen die Ware vom Aus-
land direkt ins Ausland geliefert wurde, vom MMG nicht erfasst werden. Da der
Verkauf von Waren, die einem in der Schweiz geschiitzten Modell nachgeahmt
wurden, ins Ausland nach schweizerischem Recht an sich nicht widerrechtlich ist
und die vorgingige - verbotene - Einfuhr der Ware in die Schweiz keine notwendige
Voraussetzung der Gewinnerzielung darstellt, braucht der Beklagte die mit diesen
Auslandsgeschiften erzielten Gewinne nicht herauszugeben.

Der Beklagte hat der Kldgerin somit Fr. 4 000.- zuziiglich zu 5% seit dem 11. Fe-
bruar 1987 (Datum der Klageanhebung) zu bezahlen.
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Der Beklagte hat gegen das Urteil des Obergerichtes Berufung an das Bundes-
gericht eingelegt. Die 1. Ziv. Abteilung hat sie im Verfahren gemaéss Art. 60 Abs. 2
OG am 22. November 1988 abgewiesen. Aus den Erwiagungen:

2~ Den Einwand der Schutzunfahigkeit der hinterlegten Modelle hat der Beklagte
im Berufungsverfahren ausdriicklich fallen gelassen. Zu priifen bleiben damit allein
noch die Fragen der Verletzung der Modellrechte, der sich allenfalls daraus ergeben-
den Rechtsfolgen sowie gegebenenfalls des Schicksals der Widerklage.

3.- a) Nach Art. 24 Ziff. 2 MMG begeht eine Modellrechtsverletzung, wer einen
widerrechtlich nachgemachten oder nachgeahmten Gegenstand verkauft, feilhalt,
in Verkehr bringt oder in das Inland einfiihrt. Eine Nachahmung im Sinne dieser
Bestimmung ist gegeben, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfiltigem Vergleich
wahrgenommen werden kann, wobei blosse Farbdnderung nicht als Verschiedenheit
gilt (Art. 24 Ziff. 1 MMG).

Nach dem Gesetzeswortlaut und der ihm durch Lehre und Rechtsprechung gege-
benen Auslegung miissen beim Entscheid dariiber, ob eine widerrechtliche Nach-
ahmung vorliegt, diein Frage stehenden Modelle miteinander verglichen, d.h. neben-
einander gehalten und gleichzeitig betrachtet werden; es kommt - anders als im Mar-
kenrecht - nicht auf das blosse Erinnerungsbild an. Der Begriff der Nachahmung ist
somit enger gezogen als im Marken- und auch im Wettbewerbsrecht, allerdings auch
nicht so zu verstehen, dass eine Nachahmung im Sinne des Gesetzes grundsitzlich
durch jede Verschiedenheit ausgeschlossen wird, die ohne sorgfiltige Vergleichung
wahrgenommen werden kann. Entscheidend ist auch modellrechtlich nicht das Mass
der Abweichungen, sondern der Grad der Ubereinstimmung und damit wiederum der
Gesamteindruck. Gehen die Ubereinstimmungen sehr weit, so beherrscht das Ge-
meinsame den Eindruck und Verschiedenheiten treten zuriick, moglicherweise so
stark, dass der vom Gesetz vorausgesetzte Betrachter sieim Rahmen des Ganzen nicht
mehr beachtet. Massgebendist dabeiim wesentlichen der beim breiten Publikum, ins-
besondere beim letzten Abnehmer erweckte Eindruck (BGE 104 11330; BGE 8311480
E.3; Troller, a.a.0O.,Band]Il, S, 673 ff.). Dass zwischen Vorbild und Nachahmung eine
Verwechslungsgefahr bestehe, ist nicht erforderlich, gegebenenfalls indiziert sie
jedoch das Vorliegen einer Rechtsverletzung (BGE 83 II 483).

An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. Im Modellvergleich ist von den Uber-
einstimmungen, nicht von den Anderungen auszugehen. Unbedeutende Zufiigun-
gen, Weglassungen oder Veranderungen sind nicht entscheidend. Massgebend ist
der Gesamteindruck. Stimmt dieser bei Vorbild und spaterem Erzeugnis im wesent-
lichen tiberein, liegt eine unerlaubte Nachahmung vor. Eine Identitdt der zu ver-
gleichenden Objekte ist nicht erforderlich. Kehren schutzfihige Gestaltungsele-
mente in dem beanstandeten Modell nahezu unverandert wieder und wird durch die
vorhandenen Abweichungen der Gesamteindruck nicht massgeblich verdndert,
dann liegt objektiv eine Nachahmung vor (vgl. Furler, Kommentar zum deutschen
Geschmacksmustergesetz, 4. A., N 17 ff. zu § 5, welche Regelung mit der schweize-
rischen inhaltlich iibereinstimmt; dazu BGE 83 II 482).

Die Grundsitze der modellrechtlichen Unterscheidbarkeit lassen im weiteren
durchaus eine Relativierung des anzuwendenden Massstabes zu, orientiert am Kreis
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der Letztabnehmer und an der Funkionalitit des geschiitzten Produktes. So kénnen
beispielsweise an die Unterscheidbarkeit vorwiegend auf technische Verwendung
ausgerichteter Modelle, welche zudem vornehmlich von technisch ausgebildeten
oder technisch interessierten Endabnehmern erworben werden, strengere Anforde-
rungen gestellt werden als reine Phantasiegebilde von ausschliesslich dsthetischer
Bedeutung und mit beinahe schrankenloser Gestaltungsfreiheit, wie sie hier in
Frage stehen (vgl. dazu BGE 113 II 82 E. 3d und die kritischen Bemerkungen von
Ritscher, Das schweizerische Muster- und Modellrecht nach hundert Jahren - ein
Anachronismus 7, GRUR int. 1988, S. 418 ff., 420 lit. d). Damit wird insbesondere
auch der systematischen Einordnung des Modellschutzes innerhalb des gesamten
Immaterialgiiterrechtes Rechnung getragen, welcher sich zwar nicht in der Bedeu-
tung eines sogenannten «kleinen» Urheberrechts erschopft (im Gegensatz zum Ge-
schmacksmuster nach deutschem Recht aus dessen Verstandnis in Abgrenzung zum
Gebrauchsmuster; dazu Furler, a.a.0., S. 24 f. und 28 ff.; Ritscher, a.a.0., S. 420),
immerhin aber zwischen Patent- und Urheberrecht anzusiedeln ist und sich je nach
Funktion des geschiitzten Produkts mehr dem einen oder andern dieser Rechts-
gebiete nihert (Ritscher, a.a.0., S. 421/2; zur Beziehung zum Urheberrecht Art. §
URG, BGE 105 11 299 E. 3a sowie einldsslich Kummer, Werk und Muster/Modell zu
trennen: eine unldsbare Aufgabe ?, in FS Vischer, S. 701 ff.).

b) Im Lichte dieser Kriterien ist mit der Vorinstanz eine Nachahmung zu be-
jahen. Die unterschiedliche Detailgestaltung vermag den identischen Gesamtein-
druck nicht zu verwischen, die iibereinstimmenden, das besondere Geprige des
geschiitzten Modells ausmachenden Merkmale sind allzu dominierend, als dass der
Direktvergleich noch wesentliche Unterschiede deutlich werden liesse:

aa) Endabnehmer der Pliischtiere ist das breite Publikum, sind namentlich Kin-
der. Sie aber orientieren sich zwangsldufig priméar an der originellen Form des
Modells, am raupen- oder tatzelwurméahnlichen Phantasiegebilde. Das Fabeltier als
solches pragt den Gesamteindruck, nicht seine mehr oder weniger phantasievollen
Ausschmiickungen. Davon ist auch im Modellvergleich auszugehen.

bb) Der Gesamteindruck der zu vergleichenden Objekte ist weitestgehend iden-
tisch und gibt leicht zu Verwechslungen Anlass. Dargestellt wird dasselbe Fabel-
wesen und mit denselben Accessoires (Halstuch, Schuhe, Socklein etc.). Daran
andern auch die von der Vorinstanz festgestellten und in der Berufungsschrift
relevierten Detailunterschiede nichts. Die Korperhaltung, welche zudem auch im
Direktvergleich durchaus identisch erscheint, wird von vorneherein durch den Her-
stellungsstoff und die Zweckbestimmung des Spielzeuges als «Kuscheltier» rela-
tiviert. Der unterschiedliche Gesichtsausdruck fallt nicht auf und vermag keine
rechtserhebliche Unterscheidung abzugeben. Kennzeichnend in diesem Sinne ist
auch nicht die unterschiedliche Anzahl von Beinen, welche zufolge ihrer Vielzahl
- jedenfalls bei den lingeren Modellen - ohnehin nicht unmittelbar optisch wahr-
nehmbar, sondern nur durch Nachzihlen zu ermitteln ist. Dazu ist iiberdies zu be-
achten, dass bereits die von der Klédgerin hinterlegten Modelle eine unterschiedliche
Anzahl von Beinen aufweisen, namlich deren sechs (Modelle Nrn. 1, 2 und 4), zehn
(Modell Nr. 3), zwanzig (Modell Nr. 5) oder gar vierzig (Modell Nr. 6), der Gesamt-
eindruck somit von einer gewissen Variantenvielfalt geprigt ist.
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cc) Materialunterschiede fallen dem Durchschnittsbetrachter entgegen den Vor-
bringen des Beklagten nicht auf. Der Einwand stosst zudem ins Leere, da er die Be-
deutung des Modellschutzes als Formenschutz verkennt,

dd) Ebensowenig wird die modellbezogene Rechtsverletzung dadurch ausge-
schlossen, dass die vom Beklagten vertriebenen Spielzeuge mit eigener Marke ver-
sehen sind. Die Nachahmung einer geschiitzten Form wird dadurch nicht recht-
madssig, ist modellrechtlich doch wiederum die Form und nicht die Kennzeichnung
geschiitzt (vgl. David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Waren-
formen, SMI 1983, Heft 2, S. 9 ff., 22).

4.~ Ist die modellrechtliche Nachahmung zu bejahen, folgt daraus, wie die Vorin-
stanz richtig erkannt hat, ohne weiteres auch die wettbewerbsrechtliche Verwechs-
lungsgefahr (zum Verhaltnis der beiden Schutzbereiche: BGE 113 11 83 E. 4, 104 11
332 E. 5, 9511477 E. 111, 92 II 206 E. 6).

5.~ a) Sind somit Nachahmung und Wettbewerbsverletzung zu bejahen, erweisen
sich die gegen die Unterlassungsanordnung und die Gewinnherausgabe (Urteils-
dispositiv Ziff. 1 und 3) gerichteten Berufungsantrédge als unbegriindet.

b) Der angeordneten Vernichtung der rechtswidrigen Nachahmungen (Urteils-
dispositiv Ziff. 2) widersetzt sich der Beklagte mit der Begriindung, die Spielzeug-
tiere konnten ins Ausland exportiert und dort rechtméssig abgesetzt werden.

Obgleich die Vernichtung der Erzeugnisse als solche im Gesetz nicht ausdriick-
lich vorgesehen ist (vgl. Art. 29 MMG), beanstandet der Beklagte die Anordnung
unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Grundlage zu Recht nicht, folgt die ent-
sprechende Moglichkeit doch ohne weiteres aus einer teleologischen Interpretation
des Erlasses (Troller, a.a.0., Band 11, S. 974).

Entgegen der Auffassung des Beklagten schliesst die Moglichkeit eines Exportes
der widerrechtlich nachgeahmten Modelle die Vernichtungsanordnung nicht aus,
wird dadurch die Rechtsverletzung doch nicht behoben; denn rechtswidrig ist jede
Teilnahme mit den Nachahmungen am schweizerischen Markt, wozu kraft aus-
driicklicher gesetzlicher Vorschrift einmal der Import in die Schweiz (Art. 24
Ziff. 2 MMG), daneben aber auch der Export von der Schweiz aus zédhlt (so fir das
Markenrecht BGE 110 IV 110 f., 109 IV 146; fir das Patentrecht BGE 100 I1 238 f.;
Troller, a.a.o., Band Il, S. 676). Entscheidend ist, dass sich die rechtswidrig nach-
geahmte Ware wenigstens voriibergehend in der Schweiz befindet (BGE 100 11
238 ff.), was fir den vorliegenden Fall unbestrittenermassen zutrifft. Die Berufung
erweist sich damit auch in diesem Punkt als unbegriindet.
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VI. Wertbewerbsrecht / Droit de la concurrence

Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG - «METAPLAN»

- An der Bezeichnung Metaplan besteht kein Freihaltebediirfnis (E. 2 b).

- Eine in Deutschland auf dem Gebiet der Organisationsberatung fiihrende
Unternehmung, die auch in der Schweiz bekannt ist, steht im Wettbewerb mit
einer schweizerischen Gesellschaft, welche die Erbringung von Dienstleistun-
gen im Bereich Unternehmensberatung bezweckt (E. 2 c).

- Angesichts eines relativ kleinen, gemeinsamen Kundenkreises ist mit dem
Unterlassungsgebot die Storung behoben; Feststellungs- und Publikations-
begehren sind daher abzuweisen (E. 3).

~ La dénomination Metaplan peut étre monopolisée (c. 2 b).

- Il existe un rapport de concurrence entre une entreprise allemande notoire dans
le domaine du conseil en organisation, connue également en Suisse, et une
société suisse ayant pour but le conseil d’entreprises (c. 2 c).

- Si le cercle des clients communs est relativement restreint, Uinterdiction suffit
a faire cesser latteinte; les conclusions visant a la constatation et a la publica-
tion doivent dés lors étre rejetées (c. 3).

HGer SG vom 8. Juni 1988 i.S. Metaplan Gesellschaft fiir Planung und Organisa-
tion mbH. ca. Metaplan AG.

Die kldgerische Metaplan Gesellschaft fiir Planung und Organisation mbH. wurde
1972 in Deutschland gegriindet. Sie soll dort zu den fiihrenden Unternehmungen
auf dem Gebiet der Organisationsberatung gehoren. Nachdem sie gehort hatte, dass
die Metaplan AG anfangs 1987 in der Schweiz gegriindet wurde und u.a. die Erbrin-
gung von Dienstleistungen im Bereich Unternehmensberatung etc. bezweckt, be-
fiirchtete sie Verwechslungen und verlangte im April 1987, dass die Beklagte auf die
Firma «Metaplan AG» verzichte, unverziiglich die Umfirmierung einleite und all-
fallig vorhandenes Werbematerial aus dem Verkehr ziehe und vernichte. Da die Be-
klagte darauf nicht einging, wurde am 5. November 1987 Klage eingereicht.

Das Handelsgericht zieht in Erwigung:

1. Eine Besonderheit des vorliegenden Falles besteht darin, dass es sich bei der
Klidgerin um eine Ausldnderin handelt und Sachverhalte zu priifen sind, die sich in
Deutschland verwirklicht haben.

a) Zu Recht unbestritten ist die sachliche und die ortliche Zustandigkeit des
Handelsgerichtes. Die sachliche Zustandigkeit ergibt sich aus Art. 63 Ziff. lbis
Abs. 1ZP, die 6rtliche aus Art. 82 Abs. 2 Ziff. 2 ZP. Die ¢rtliche Zustdndigkeit ist
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auch mit Bezug auf die Beurteilung der Sachverhalte, die Deutschland betreffen,
gegeben (A. Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl., Bd. I, Basel und Frankfurt a.M.
1983, S. 137).

b) Zu Recht unbestritten ist sodann, dass auch die Kldgerin als Ausléanderin den
Schutz des schweizerischen UWG anrufen kann (Art. 2 Pariser Verbandsiiberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juni
1967; SR 0.232.04). Was im iibrigen dieses Schweizer Recht betrifft, so ist entgegen
der vom klagerischen Rechtsvertreter an Schranken gedusserten Auffassung nicht
das am 1. Mirz 1988 in Kraft getretene revidierte UWG vom 19. Dezemeber 1986,
sondern das alte UWG vom 30. September 1943 anwendbar; denn zu beurteilen sind
Wettbewerbsverhiltnisse, die unter der Herrschaft des alten Rechts eingetreten sind.

¢) Soweit die Verhiltnisse in Deutschland zu beriicksichtigen sind, ist deutsches
Recht (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909; deutsches UWG)
anzuwenden, da sich die Rechtmissigkeit von Wettbewerbshandlungen nach dem
Recht des Landes richtet, in dem die Handlungen vorgenommen worden sind
(Troller, a.a.0., S. 138).

2. In materieller Hinsicht geht es ausschliesslich um die Frage, ob die Verwen-
dung des Namens «Metaplan AG» durch die Beklagte unlauteren Wettbewerb
darstellt, indem dieses Verhalten bestimmt oder geeignet ist, im Sinn von Art. 1
Abs. 2 lit.d schweizerisches aUWG bzw. § 16 Abs. 1 deutsches UWG Verwechs-
lungen mit der Klagerin herbeizufithren. Verwechslungsgefahr ist im vorliegenden
Fall dann gegeben, wenn die Verwendung der Bezeichnung «Metaplan AG» durch
die Beklagte die Gefahr in sich birgt, dass die Leistungen und die Geschéftsbetriebe
der Parteien zum Nachteil der Kldgerin von (mdglichen) Kunden nicht unterschie-
den und beklagtische Leistungen irrtiimlicherweise als solche der Klidgerin betrach-
tet werden.

a) Die Beklagte bestreitet eine solche Verwechslungsgefahr. Bereits bei ober-
flachlicher Betrachtungsweise falle auf, dass es sich um unterschiedliche Firmen-
bezeichnungen handle; die klagerische Bezeichnung sei 54 Buchstaben lang, die
beklagtische 11 Buchstaben kurz. Bereits dieser Unterschied schliesse jegliche Ver-
wechslung aus. Auch wegen den verschiedenen, in Deutschland und in der Schweiz
gebriuchlichen Gesellschaftsformen sei eine Verwechslung ausgeschlossen. Was die
Verwendung von gemeinsamen Bestandteilen des Firmennamens, d.h. der Bezeich-
nung «Metaplan», betreffe, so gehe es dabei um eine Kombination der allgemein ge-
briauchlichen Teilbegriffe «Meta» und «Plan», die ausschliesslich nutzen diirfen,
niemand ein Recht habe, selbst wenn die Begriffe kombiniert seien. Eine Verwechs-
lung sei schliesslich auch deshalb auszuschliessen, weil die beiden Gesellschaften in
unterschiedlichen Bereichen tétig seien und miteinander gar nicht im Wettbewerb
stiinden; sie, die Beklagte, beschiftige sich mit Freizeit-Tourismus, die Klagerin, die
bei der Griindung der Beklagten in der Schweiz iiberhaupt nicht bekannt gewesen
sei, aber mit der Arbeitswelt.

b) Unbegriindet ist vorab der beklagtische Einwand, eine Verwechslung sei wegen
der unterschiedlichen Firmenbezeichnungen ausgeschlossen. Charakteristisch fiir



114

die von den Parteien verwendeten Firmenbezeichnungen ist das Wort «Metaplan».
Die Zusitze («Gesellschaft fiir Planung und Organisation mbH» bzw. «AG»)
weisen lediglich auf die Geschiftstitigkeit bzw. die Geschiftsform hin und sind
insofern unwesentliche Bestandteile. Dies um so mehr, als «Metaplan» fiir sich
allein in einem gewissen gemeinsamen Kundenkreis als Bezeichnung fiir eine be-
stimmte Art der Unternehmensberatung bekannt ist (vgl. den Artikel in der Zeit-
schrift «Management», in dem u.a. von «Metaplan-Technik », «Metaplan-Methode»
und «Metaplan GmbH» die Rede ist). Dass am Wort «Metaplan» ein Freihalte-
bediirfnis besteht, wie dies die Beklagte geltend macht, ist nicht dargetan. Ein
solches Bediirfnis kénnte zwar fiir den Bestandteil «Plan» wegen dessen Eigen-
schaft als Sachbezeichnung bejaht werden. Es fehlt aber fiir den Bestandteil «Meta»
und vor allem fiir die Kombination der beiden Bestandteile; denn «Metaplan» ist
entgegen der Auffassung der Beklagten keine verstiandliche und gebrauchliche
Sachbezeichnung (vgl. hierzu auch die Beispiele bei von Biiren, N 49 zu Art. 1
Abs. 2 lit.d UWG: «Fleischwaren AG», «Textilrevue» etc.).

¢) Unbegriindet ist sodann der beklagtische Einwand, die Verwechslungsgefahr
sei ausgeschlossen, weil die Parteien in unterschiedlichen Geschiftsbereichen titig
seien. Es trifft zwar zu, dass die eigentlichen Begriinder der Kldgerin, die Gebriider
Eberhard und Wolfgang Schnelle, nach der klédgerischen Darstellung urspriinglich
Teilhaber einer Biiromdbelfabrik gewesen sind und sich anfanglich auch mit der
Biiroraumplanung beschiftigt haben. Durch den genannten Zeitschriftenartikel
sind aber auch die weiteren Ausfithrungen der Kligerin belegt, wonach die Gebrii-
der Schnelle heute mit einer eigenen Methode in der Unternehmensberatung tétig
seien. Letztere gehort, wie der von der Kldgerin eingereichte Zeitungsausschnitt und
das Ragionenbuch bestitigen, neben anderen Téatigkeiten zum Geschaftszweck
auch der Beklagten. Es ist demnach davon auszugehen, dass sich die Geschifts-
bereiche der Parteien in sachlicher Hinsicht iiberschneiden bzw. iiberschneiden
konnen. Insofern sind Wettbewerbsverhiltnis und Verwechslungsgefahr deshalb zu
bejahen (fiir das schweizerische Recht vgl. in diesem Zusammenhang Schweize-
rische Mitteilungen iiber Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1983 II
83 ff.).

d) Auch mit Bezug auf die Tatigkeitsgebiete besteht die erforderliche Uberschnei-
dung und ist davon auszugehen, dass die Klédgerin bereits vor der Griindung der
Beklagten bekannt war.

aa) Was die Verhiltnisse in der Schweiz betrifft, so hat die Klagerin ihre Behaup-
tung, seit 1980 liessen namhafte Schweizer Firmen ihre Mitarbeiter in Deutschland
ausbilden bzw. die Kldgerin in der Schweiz Konferenzen gestalten und moderieren,
nicht bewiesen. Trotzdem kann angenommen werden, dass die Klidgerin in der
Schweiz bekannt war und insofern eine Verwechslungsgefahr besteht. Denn auf-
grund der Ausfithrungen in der Zeitschrift «Management» ist als erwiesen zu be-
trachten, dass «Metaplan» als Bezeichnung fiir eine bestimmte Art der Unterneh-
mensberatung ein Begriffist. Formulierungen wie «. . . mit der sie (sc. die Gebriider
Schnelle) die Konferenztechnik revolutionierten», es gebe kaum eine grossere
Firma, in der sie nicht titig gewesen seien und ihre Spuren hinterlassen hétten,
kaum eine Beratungsgesellschaft, die nicht Elemente ihrer Metaplan-Technik be-
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nutze, rechtfertigen die Annahme einer gewissen Bekanntheit der Kldgerin im
gemeinsamen Kundenkreis, d.h. bei Firmen, die sich fiir eine Beratung beziiglich
Planung, Organisation, Fiihrung usw. interessieren. Beriicksichtigt man weiter die
gerichtsnotorische Tatsache, dass «Management» auch in der Schweiz gelesen wird,
so ist die Bekanntheit der Kldgerin im Zeitpunkt der Griilndung der Beklagten auch
fir die Schweiz zu bejahen. Insofern sind die Voraussetzungen der Verwechslungs-
gefahr im Sinn von Art. 1 Abs. 2 lit.d schweizerisches aUWG demnach auch in geo-
graphischer Hinsicht erfullt.

bb) Dies ist — unter Anwendung von § 16 Abs. 1 deutsches UWG - auch mit Bezug
auf Deutschland der Fall. Dass die Kldgerin in Deutschland als Firma fiir Unter-
nehmensberatung bekannt ist, wird von der Beklagten zu Recht nicht bestritten.
Aus der Pressemitteilung vom 5. Februar 1987 ergibt sich sodann, dass die Beklagte
auch in Deutschland tatig zu werden beabsichtigt. Soweit sie im Rahmen dieser
Tatigkeit unter der Bezeichnung «Metaplan» beratend auftritt, besteht die Gefahr
von Verwechslungen mit der Kligerin.

3. Die UWG-Verletzung -~ Schaffung von Verwechslungsgefahr durch Verwendung
einer im wesentlichen identischen Firmenbezeichnung - ist demnach zu bejahen.
Gestiitzt auf Art. 2 Abs. 1 lit.b und ¢ schweizerisches aUWG sind die Ziffern 1, 2
und 4 des Rechtsbegehrens der Kligerin deshalb ohne weiteres zu schiitzen. Unter
Androhung von Haft oder Busse geméss Art. 292 StGB wird der Beklagten dem-
nach verboten, weiterhin unter der Firma «Metaplan AG» an die Offentlichkeit
zu treten, und sie wird verpflichtet, Briefpapier, Prospekte, Kataloge und anderes
Werbematerial mit dem Aufdruck «Metaplan» aus dem Verkehr zu ziehen und zu
vernichten.

Nicht zu schiitzen ist hingegen Ziffer 3 des Rechtsbegehrens. Darin wird verlangt,
es sei festzustellen, dass zwischen der Kldgerin und der Beklagten weder ein recht-
licher noch ein wirtschaftlicher Zusammenhang bestehe, und es sei das Urteil auf
Kosten der Beklagten zu ver6ffentlichen. Was vorab das Feststellungsbegehren be-
trifft, so setzt es ein Feststellungsinteresse voraus. Nach altem Recht wurde dieses
Interesse unter der Voraussetzung bejaht, dass die gerichtliche Feststellung zur
Milderung der Storung beitridgt (von Biiren, N 3 zu Art. 2 ff. UWGQG); diese Auf-
fassung hat im neuen Recht Niederschlag gefunden, indem die Feststellung der
Widerrechtlichkeit dann verlangt werden kann, wenn sich die Verletzung weiterhin
storend auswirkt (Art. 9 Abs. 1 lit.c revUWG). Unter den gegebenen Umstinden
sind die fiir den Schutz des Feststellungsbegehrens notwendigen Voraussetzungen
zu verneinen: Die Gefahr von Verwechslungen ist zwar vorhanden, erscheint aber
insbesondere wegen des relativ kleinen gemeinsamen Kundenkreises nicht sehr
gross. Dass Verwechslungen bereits stattgefunden haben, ist weder behauptet noch
bewiesen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich die Wettbewerbsverletzung
nicht weiter storend auswirken wird bzw. eine Feststellung der Widerrechtlichkeit
nicht zur Milderung der Stérung beitragt. Das Feststellungsbegehren ist daher ab-
zuweisen. Aus den gleichen Uberlegungen ist auch das Begehren betreffend Urteils-
publikation abzuweisen (vgl. auch von Biiren, N 37 zu Art. 2 ff. UWG, und Mit-
teilungen 1983 11 92).
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Art. 1 al. 2 lettre b alCD - «GARANTIE DES PRIX»

- Le fait d’étre parmi les premiers @ pouvoir livrer un appareil d’une certaine
marque ne permet pas daffirmer étre le premier a livrer les nouveautés des plus
grandes marques (c. 1).

~ «Garantir les prix» en offrant de rembourser la différence a celui qui trouve
moins cher ailleurs revient q garantir les prix les plus bas; cela est illicite lors-
qu’il est impossible de connaitre les prix les plus bas pratiqués dans la branche

(c. 2).

~ Der Umstand, unter den ersten sein, welche einen bestimmten Markenapparat
liefern kdnnen, rechtfertigt die Behauptung nicht, der erste zu sein, welcher die
Neuheiten der grossen Marken liefern konne (E. 1).

- Eine «Preisgarantie», bei welcher die Preisdifferenz demjenigen zuriicker-
stattet wird, welcher anderswo etwas billiger findet, bedeutet eine Garantie fiir
den tiefsten Preis; etwas derartiges ist ungerechtfertigt, wenn es unmdaoglich ist,
den tiefsten Preis der Branche zu kennen (E. 2).

Ordonnance de mesures provisionnelles de la cour de justice de Genéve du 19
novembre 1986 dans la cause T. et A. M. S.A. ¢/ N. TV S.A.

Faits:

T. et A. M. SA ont conclu a ce qu’il soit interdit a N. TV SA de faire paraitre, sous
quelque forme que se soit, la publicité ainsi rédigée:

«Nous vous garantissons étre les premiers a vous livrer les nouveautés 86/87
des plus grandes marques . . . et en plus,

NOUVEAU CHEZ N. TV:
LA GARANTIE DES PRIX!
N GARANTIT LES PRIX

Si dans les 30 jours a partir de la date d’achat, pour tout appareil des
Fr. 200.—, vous trouvez ailleurs en Suisse moins cher, NOUS VOUS REM-
BOURSERONS LA DIFFERENCE !»

Les requérantes exposaient, en résumé:

- que la citée avait fait paraitre cette publicité a plusieurs reprises, notamment
dans les quotidiens La Suisse et la Tribune de Geneve;

- que cette publicité était déja mensongeére du seul fait que les requérants étaient
eux-mémes les premiers a pouvoir distribuer, 4 Genéve, I’appareil Videomovie GR-
C7, un produit qui retient tout particulierement 'attention de la clientéle;

~ qu’elle était, pour le reste, fausse et incontrolable et discréditait les autres com-
mergants, constituant ainsi une violation délibérée de ’article 1 alinéa 2, lettres a et
b, de la loi sur la concurrence déloyale.
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N. TV SA a requis le déboutement des requérants de toutes leurs conclusions.
Dans ses conclusions motivées, la citée a exposé, en substance, ce qui suit:

- 1l est exact qu’elle a fait paraitre les annonces publicitaires incriminées.

- JVC/Spitzer Electronic AG a fait savoir a T, par un télex du 15 septembre 1986,
qu’aucun autre commer¢ant & Geneéve ne recevra 'appareil Videomovie GR-C7
avant la fin du mois de septembre 1986. Cependant, la citée produit des pieces dont
il résulte que cet appareil lui a été livré déja le 2 septembre 1986 par JVC/Spitzer
Electronic AG. Cette société a écrit a la citée, le 2 octobre 1986:

«Par la présente, nous vous confirmons que votre estimée maison N. TV SA
est servie dans la premiére distribution des nouveautés JVC. En ce qui con-
cerne le caméscope JVC GR-C7, nous avons distribué un premier lot a tous les
importants clients le 2 septembre 1986».

Par conséquent, la citée a mis en vente ledit appareil avant les requérantes et sa
publicité n’est donc pas mensongeére.

- En ce qui concerne la garantie des prix, N. TV SA tient sa promesse; elle n’a pas
promis les prix les plus bas. Sa publicité n’est donc pas fallacieuse.

Droit:

1. Selon larticle 1 alinéa 1 LCD, est réputé concurrence déloyale tout abus de la
concurrence économique résultant d’une tromperie ou d’un autre procédé contraire
aux régles de la bonne foi.

Aux termes de I’alinéa 2 lettre b du méme article, enfreint les régles de la bonne
foi, par exemple, celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-
méme, ses marchandises, ses ceuvres, son activité ou ses affaires, ou, en donnant sur
des tiers des indications de méme nature, les avantage par rapport aux concurrents.

N. TV SA soutient que sa publicité n’est pas fallacieuse en tant qu’elle garantit
étre la premiere a livrer les nouveautés 1986/1987 des plus grandes marques.

La citée rend vraisemblable qu’elle a mis en vente le camescope JVC GR-C7 avant
les requérants. Si ceux-ci ont regu cet appareil peu apres, cela provient semble-t-il de
ce que JVC/Spitzer Electronic AG n’avait pas enregistré leur commande.

Maisilest sansimportance que lacitée ait été en mesure delivrer ledit appareil avant
les requérants. En effet, la citée ne rend pas vraisemblable qu’elle est la premiere a
livrer les nouveautés 1986/1987 des plus grandes marques. De la lettre que JVC/Spit-
zer Electronic AG lui a adressée le 2 octobre 1986, il résulte seulement que la citée est
servie dans la premiére distribution des nouveautés JVC, ce qui ne lui permet pas de
garantir qu’elle est la premiére & livrer ces nouveautés. ID’autres commerces parti-
cipent a cette premiére distribution. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit pour le cames-
cope JVC GR-C7, puisque JVC/Spitzer Electronic AG affirme, dans la susdite lettre
du 2 octobre 1986, qu’elle a distribué un premier lot a tous les clients importants le
2 septembre 1986. La citée n’a donc pas été la premiére, mais seulement parmi les pre-
miers, a pouvoir livrer cet appareil. De plus, JVC n’est qu’une grande marque parmi
d’autres. Aucune indication n’a été donnée concernant d’autres marques que JCV.
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Par conséquent, la citée, enfreint I’article 1 alinéa 2 lettre b LCD, en tant qu’elle
garantit étre la premiére a livrer les nouveautés des plus grandes marques.

2. Pour ce qui concerne la garantie des prix, les requérants invoquent un arrét du
Tribunal fédéral non publié! qui a relevé qu’il était impossible de connaitre les prix
les plus bas pratiqués dans la branche de I’électronique de divertissement et que tous
les clients, vraisemblablement nombreux, qui n’avaient ni la possibilité ni le loisir de
mettre la main sur les concurrents moins chers, ou qui s’étaient fiés a ’affirmation
de la défenderesse sans faire de recherches ultérieures, n’avaient pas payé le prix le
plus bas de Suisse.

La citée est d’avis que cette jurisprudence n’est pas applicable en I’espéce, car elle
n’a pas écrit, dans sa publicité, qu’elle garantissait les prix les plus bas de Suisse.

La citée joue sur les mots; lorsqu’elle dit qu’elle «garantit les prix», il est sous-
entendue qu’elle garantit les prix les plus bas, sans quoi ’expression utilisée n’aurait
aucun sens. La garantie de remboursement, liée a cette garantie des prix, ne fait que
confirmer cette interprétation. Le client ou lecteur de bonne foi ne peut comprendre
autre chose.

En conséquence, la publicité incriminée tombe sous le coup de I'article 1 alinéa 2
lettre b LCD, au méme titre que la publicité visée dans I’arrét Darti-Real'.

Art. 2, 3 lettre d, 10 al. 2 et 14 LCD; 28 ¢ CCS; 10 ter al. 2 CUP -
«TABLFEAUX DE REFERENCES AUX PARFUMS DAUTRUI»

— Qualité pour agir d’une organisation syndicale professionelle francaise (c. 1).

- lllicéité d’une publicité comportant la référence explicite a des marques et
noms commerciaux d'autrui; c’est la une publicité a caractere parasitaire et
dappel (c. 4).

- Il en est de méme de la référence verbale lors de l'offre en magasin afin de
comparer la senteur olfactive du parfum offert avec celle du parfum d'autrui
(c. 7 in fine).

- De tels actes créent un risque de confusion et portent un préjudice non seule-
ment économique mais aussi sur la renommeée (c. 5).

- Une ordonnance provisionnelle peut viser non seulement la personne méme du
cité, mais aussi ses employés et auxiliaires oeuvrant au mode de commerciali-
sation condamné (c. 7).

- Aktiviegitimation eines franzosischen Berufsverbandes (E. 1).

- Rechtswidrigkeit einer Werbung, die sich ausdriicklich auf Handelsmarken
und Geschdftsfirmen anderer bezieht; diesfalls handelt es sich um eine Wer-
bung vergleichender und Verwechslungen herbeiftihrender Art (E. 4).

I RSPI 1983/2, 109.
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- Im gleichen ist rechtswidrig die miindlich erfolgte Bezugnahme auf Handels-
marken und Geschdftsfirmen Dritter anldsslich eines im Ladengeschdft ange-
botenen Vergleichs eines Parfiims zusammen mit dem Parfiim einer Drittfirma
(E. 7 in fine).

- Solche Handlungen schaffen eine Verwechslungsgefahr und gereichen nicht
nur zu einem wirtschaftlichen, sondern auch zu rufmdssigem Schaden (E. 5).

- Eine vorsorgliche Verfiigung kann nicht nur auf den Gesuchsbeklagten ab-
zielen, sondern auch auf seine Angesteliten und Hilfspersonen, welche bei der
wettbewerbswidrigen Vermarktung mitwirken.

Ordonnance provisionnelle de la Cour de justice civile de Genéve (chambre des
mesures provisionnelles) du 21 décembre 1988, dans la cause Fédération Fran-
¢aise de ’Industrie des Produits de Parfumerie, de Beauté et de Toilette, Cartier,
Chanel, Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain, Interdica, Par-
fums Guy Laroche, Lancome Parfums et Beauté & Cie, Lanvin Parfumeur,
LOréal, Loris Azzaro, Parfums Nina Ricci, Paco Rabanne Parfums, Jean Patou
Parfumeur, Parfums Rochas, Ungaro et Van Cleef & Arpels ¢/ X.

Attendu EN FAIT:

A. Que la requérante <FEDERATION FRANCAISE DE L INDUSTRIE DES
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE BEAUTE ET DE TOILETTE» (ci-aprés: la
Fédération) est une organisation syndicale de droit francais, dont les statuts ont été
déposés le 10 juin 1974 & la Préfecture de Paris.

Que Particle II desdits statuts a la teneur suivante:

«La Fédération a pour but de représenter et défendre, sur les plans national
et international, les intéréts communs des Syndicats adhérents,

- en représentant les professions relevant des activités groupées dans les
Syndicats adhérents auprés des Pouvoirs publics comme auprés d’autres insti-
tutions professionnelles ou interprofessionnelles en France et & ’étranger,

- enreprésentant les entreprises membres des Syndicats adhérents dans tous
les domaines ou une action commune est jug€e nécessaire, notamment en
estant en justice et en exercant devant toutes juridictions les droits réservés a la
partie civile,

)

Que les autres sociétés requérantes diffusent dans de nombreux pays, y com-
pris en Suisse, sous leur nom commercial, des parfums de marques mondialement
CONnues.

Que la plupart des parfums commercialisés en Suisse par les sociétés requérantes
portent des marques de haute renommée qui sont soit enregistrées sur le plan inter-
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national avec effets sur le territoire de la Confédération, soit enregistrées spécifique-
ment en Suisse, étant ajouté que les marques «Poison» «Fidji» et «Azzaro» ne sont
pas enregistrées mais sont régulierement exploitées en Suisse.

B. Attendu que X exploite a Genéve, un commerce d’articles de parfumerie, cos-

métiques et institut de beauté inscrit au Registre du commerce depuis le 22 mars
1988.

Que le cité remet a sa clientéle un imprimé institulé «Comment se mettre en

valeur avec son parfum» ou il regroupe en ces termes les différentes notes olfac-
tives:!

«(...)

1. LES FLORAUX NATURELS

Ce sont généralement des parfums frais et élégants aux senteurs délicates et
fleuries qui s’harmonisent naturellement avec des notes citronnées et vertes.

Lun des parfums type de cette catégorie est Joy de Patou. Dans cette méme
catégorie des floraux naturels, on peut classer Alliage d’E. Lauder, Anais de
Cacharel, Paris de Y. St-Laurent, Diorella, Ivoire de Balmain et Jardins de
Bagatelle de Guerlain.

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive, mais je mentionne la les plus
typés.

Chez X vous trouverez dans les floraux naturels, les numéros 68, No 47, No
08, No 20, No 17, No 44, et le No 04.

Les EAUX DE TOILETTE POUR HOMME

peuvent se regrouper en quatre catégories:

1. LES NATURELS

Qui sont des notes simples telles que la lavande, le vétiver, le citron et
les fleurs. On y trouve Eau Sauvage de C. Dior, Drakkar noir de G. Laroche,
Azzaro.

Chez X, on peut classer dans cette catégorie les numéros 94, No 96, No 93.

Que le cité tient encore a la disposition de la clientéle une table de concordance

entre les parfums qu’il vend et les produits des requérantes, ainsi libellé:

X Compatible

Numéros a

Femmes: 01 Air du Temps N. Ricci
47 Alliage E. Lauder
03 Arpege Lanvin
08 Anais Cacharel
34 Beautiful E. Lauder

1

Cet imprimé n’est ici pas reproduit in extenso évidemment.
p
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X Compatible

Numéros a

Femmes: 49 Balahé Léonard
06 Cabochard Greés
42 Chamade Guerlain
13 Chanel No 5 Chanel
14 Chanel No 19 Chanel
33 Coco Chanel
15 Cristalle Chanel
12 Clandestine G. Laroche
17 Diorella C. Dior
46 Diva Ungaro
72 Eau de Givenchy Givenchy
05 First Van Cleef
21 Fidji G. Laroche
22 Femme Rochas
66 Gem Van Cleef
43 Giorgio Beverli Hill
11 Givenchy 111 Givenchy
36 J’ai Osé G. Laroche
04 Jardins de Bagatelle Guerlain
68 Joy Patou
25 Lumiére Rochas
30 Loulou Cacharel
16 Miss Dior C. Dior
24 Magie Noire Lancbéme
28 Must Cartier
26 4] Lancome
38 Oscar de la Renta O. Renta
07 Opium Y.S. Laurent
02 Poison C. Dior
20 Paris Y.S. Laurent
23 Rive-Gauche Y.S. Laurent
09 Shalimar Guerlain
35 Ysatis Givenchy
44 Yvoire Balmain

Hommes: 93 Azzaro Azzaro
95 Aramis E. Lauder
94 Eau Sauvage C. Dior
97 Kouros Y.S. Laurent
98 Paco Rabanne P. Rabanne
90 Santos Cartier
96 Drakkar Noir G. Laroche
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Que le recours a cette table de concordance est confirmé par les propos du per-
sonnel de vente de X a la clientéle, par les mentions apposées sur des quittances et
sur des flacons.

Que X a aussi fait paraitre dans la presse locale, d’aofit a décembre 1988, des
annonces publicitaires offrant:

«Par exemple:

Notre Parfum de Toilette No 7 Fr. 27.- seulement, soit Fr. 93.- moins cher
que OPIUM de Yves-Saint Laurent,

ou encore:

Notre Parfum de Toilette No 1 Fr. 27.- seulement, soit ¥r. 36.-, moins cher
que AIR DU TEMPS de Nina Ricci,

ou encore:

Notre Eau de Toilette No 98 Fr. 27.- seulement, soit Fr. 24.-, moins cher que
POUR HOMME de Paco Rabanne.

(.D»

Que le cité pratique en outre la vente par correspondance desdits parfums a partir
d’un bureau sis a . . .

C. Attendu qu’au vu de l'urgence, la Cour de céans a prononcé le 19 octobre 1988,
sans audition préalable des parties, une ordonnance préprovisionnelle dont le dis-
positif, repris des conclusions prises par les requérantes et fondé sur les dispositions
de la LCD:

«Fait défense & X a ses employés et auxiliaires, sous les peines prévues a
Particle 292 CP, soit les arréts ou 'amende, et jusqu’a droit jugé au fond, de
poursuivre 'usage et la distribution, par quelque moyen et sous quelque forme
que ce soit, méme par correspondance, dans la promotion commerciale d’arti-
cles de parfumerie, de supports publicitaires comportant des listes de référen-
ces aux marques et/ou aux noms commerciaux d’autrui, notamment ceux des
sociétés requérantes, entre autres le document visé par la requérante, intitulé
«Comment se mettre en valeur avec son parfum» (p. No 59) et le document
formant un tableau de références de chaque parfum «compatible a .. .»
(p. No 60) ainsi que tout autre support publicitaire ou document quelconque
de méme portée, y compris des annonces publicitaires dans la presse.

Fait défense a X, a ses employés et auxiliaires, sous peines prévues a l'article
292 CP, soit les arréts ou 'amende, et jusqu’a droit jugé au fond, d’user orale-
ment ou par écrit de telles références ou tout autre terme équivalent.

Ordonne la saisie en mains de X, ainsi qu’en mains de ses employés et
auxiliaires, des documents visés au premier alinéa ou de méme portée et dit que
ces documents seront mis sous garde de I’huissier instrumentant.

Ordonne la saisie en mains de X, ainsi qu’en mains de ses employés et
auxiliaires, de tout document comptable établissant ’étendue de lactivité
coupable et dit que ces documents seront mis sous garde de ’huissier instru-
mentant.



123

Dit que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire a I’encontre
de X, tant au magasin ouvert a Genéve, qu’aux locaux utilisés pour la vente par
correspondance, a . . .

Dit que la présente décision produira ses effets jusqu’a nouvelle décision sur
mesures provisionnelles ou accord entre les parties. Ordonne la comparution
personnelle des parties et la fixe au mercredi 2 novembre 1988 a 9 h. . . .»

D. Attendu qu’en comparution personnelle, les requérantes ont persisté dans
leurs premiéres conclusions qu’elles ont complétées en sollicitant que la Cour
ordonne la transmission a elles-mémes des documents comptables saisis . . .

Que X s’oppose a la requéte.

Attendu que Pargumentation juridique des parties sera examinée ci-apres, dans
la mesure utile.

Considérant EN DROIT:

1. Que la Cour de justice, statuant comme instance cantonale unique, reste com-
pétente ratione materiae pour ordonner des mesures provisionnelles en application
de la nouvelle loi fédérale sur la concurrence déloyale (art. 31 al. 2 b LOJ; 324 al. 1
LPC; ler al. 1 Loi genevoise — non révisée - sur la concurrence déloyale).

Que les requérantes ont la qualité pour agir en vertu des articles 9 LCD, ler, 2, 10
bis, 10 ter alinéa ler de la Convention d’Union de Paris (CUP) pour la protection
de la propriété industrielle révisée a Stockholm le 14 janvier 1967, ainsi, pour ce qui
concerne plus particuliérement la Fédération, qu’en vertu des articles 411-23, 411-10
et 411-11 du Code francais du travail qui lui conférent la personnalité civile et le
droit d’ester en justice, la qualité pour agir iui étant également reconnue en droit
suisse (art. 10 al. 2 LCD; 10 ter al. 2 CUP).

Qu’ainsi, la requéte est recevable a la forme.

2. Considérant qu’aux termes des articles 14 LCD et 28 ¢ alinéa 1 CC, les
requérantes doivent rendre vraisemblable qu’elles sont l'objet d’une atteinte
illicite, imminente ou actuelle, et que cette atteinte risque de leur causer un pré-
judice difficilement réparable que seules peuvent prévenir des mesures provision-
nelles.

Qu’en pareil cas, le juge saisi doit s’en tenir a la vraisemblance du point de vue des
faits allégués et des droits invoqués, sur la base des moyens de preuve immédiate-
ment disponibles (cf. ATF 108 II 72 consid. 2 a et les références).

3. Considérant que les requérantes soutiennent en ’espéce que le cité, par ses agis-
sements décrits plus haut, a notamment contrevenu aux articles 2 LCD qui décrit
en ces termes le principe de lillicéité de la concurrence déloyale:

«Est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui
est trompeur ou qui contrevient de toute autre maniére aux regles de la bonne
foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et
clients.»
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et 3 d LCD qui réprime en ces termes 'une des méthodes déloyales de publicité et
de vente et autres comportements illicites:

«Agit de fagon déloyale celui qui, notamment (. . .)
d. Prend des mesures qui sont de nature a faire naitre une confusion avec les
marchandises, les ceuvres, les prestations ou les affaires d’autrui.»?

4. Considérant qu’au vu des faits rappelés plus haut et des piéces produites, les
exposants rendent vraisemblable que la publicité de X revét un caractére parasitaire
et d’appel, dans la mesure ou le cité soutient, a tort, qu’il lui est indispensable, pour
écouler ses parfums, de leur trouver des compatibilités olfactives par référence
explicite aux marques et raisons de commerce des dix-sept fabricants ou distribu-
teurs requérants.

Que ce faisant, X bénéficie, sans sacrifice financier correspondant, des coliteux
efforts de développement et de publicité déployés de trés longue date par les re-
quérantes (soit . . . depuis /927 pour Shalimar de Guerlain = X 09 et pour Chanel
No 5 = X 13; depuis 1927 pour Arpége de Lanvin = X 03; depuis /930 pour Joy
de Patou = X 68; depuis 7945 pour Femme de Rochas = X 22, etc.).

Considérant que le cité ne peut pas prétendre de bonne foi pouvoir développer la
vente de ses propres produits, flit-ce sous une désignation générique, avec référence,
écrite ou verbale, aux prestigieux parfums d’autrui, dont les marchandises incri-
minées ne sont nullement les accessoires (ATF 102 11 292 cons. 6).

Que le comportement de X méme s’il nétait pas intentionnel, contrevient aux
articles 2 et 3 d LCD et a larticle 10 bis chiffre 2 CUP, d’application directe en
Suisse.

5. Considérant que les requérantes ont rendu vraisemblable qu’elles sont mena-
cées d’'un dommage difficilement réparable, dés lors que le risque de confusion créé
par lactivité parasitaire de X leur porte préjudice, non seulement sur le plan éco-
nomique, mais encore sur le plan de leur renommée.

6. Considérant que la condition de I'urgence est également remplie dans le cas
d’espeéce, les requérantes ayant agi contre X aussitdt qu’elles ont connu son role dans
la commercialisation des parfums incriminés.

7. Considérant que I'argument que X prétend tirer de I'imprécision du dispositif
de lordonnance sur mesures préprovisionnelles quant au cercle des personnes
visées, n’est pas pertinent.

Qu’au contraire, il est immédiatement intelligible pour chacun que 'interdiction
de faire référence, méme verbalement, aux marques et aux noms commerciaux

2 Voir déja sur cet acte de concurrence déloyale: Jaques Guyet, «Concurrence déloyale par
I'emploi de tableaux de référence 4 des marques de parfums. Note de jurisprudence», dans RSPI
1985 p. 33 a 36.
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d’autrui, s’applique tant a X soi-méme, qu’a ses employés ou auxiliaires oeuvrant a
la commercialisation des parfums incriminés.

Que pour étre encore plus claire, la Cour répond en 1’état par la négative aux deux
interrogations formulées en ces termes par X en page 16 de ses notes de plaidoirie:

«- Le cité est-il autorisé a se référer dans sa publicité a la marque des requé-
rants (. ..)?

- Le cité est-il autorisé a se référer dans ses relations avec ses clients, c’est-a-
dire dans son magasin, a la marque des requérants, pour comparer ses produits
et, partant, ainsi dire qu’ils ne sont pas ceux des requérants mais que leur odeur
est semblable ?»

8. Considérant qu’en conclusion, les mesures préprovisionnelles ordonnées le
19 octobre 1988 seront maintenues et complétées dans le sens requis par les expo-
santes en comparution personnelle.

Que le cité, qui succombe, sera condamné aux dépens, aux frais et a ’émolument
di a I’Etat.

Art. 1 Abs. 2 lit. k aUWG - «ABWERBUNG VON LEASING-KUNDEN»

~ Leasing-Vertrige, die erkennen lassen, dass das geleaste Fahrzeug dem Leasing-
nehmer zu ungestortem und dauernden Gebrauch bis zur volligen Entwertung
tiberlassen werden soll und die aus praktischen und wirtschaftlichen Griinden
keine Moglichkeit gewdidhren, den Vertrag vorzeitig aufzuldsen, sind den Be-
stimmungen des Abzahlungsvertragsrechtes zu unterstellen. Mangels Einhal-
tung der gesetzlichen Formvorschriften fiir Abzahlungsvertrige ist ein solcher
Leasingvertrag ungiiltig.

- Der seinerzeitige Vermittler, der bisherige Kunden der Leasing-Gesellschaft
vor der ordentlichen Beendigung des formungtiltigen Leasing-Vertrages ab-
wirbt, mit ihnen selber weitestgehende dhnliche, ebenfalls formungiiltige Ver-
trige abzuschliessen, handelt unlauter.

- Des contrats de leasing, qui font croire que 'usage paisible et durable du véhi-
cule est cédé au preneur jusqu’a amortissement complet et qui, pour des rai-
sons pratiques et économiques, n'offrent aucune possibilité de résilier le con-
trat avant terme, sont soumis aux dispositions régissant la vente par acomptes.
Un tel contrat de leasing est invalide s’il ne respecte pas les formes du contrat
de vente par acomptes.

— Celui qui a joué le role d’intermédiaire et qui détourne des clients de la société
de leasing avant l'expiration ordinaire du contrat de leasing formellement
invalide, afin de conclure avec eux des contrats trés semblables, également nuls
a la forme, agit de fagcon déloyale.

HG SG, 26. November 1986 und 12. April 1988.
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Die Beklagte 1, in deren Verwaltungsrat die Beklagten 2 und 3 sitzen, war wéh-
rend Jahren als Vermittlerin fir die Kldgerin, ein Bankinstitut, das auf Kleinkredit-
und Abzahlungsgeschéfte spezialisiert ist, tdtig. Zu diesem Zweck warb sie Kun-
den an, handelte mit ihnen die Modalitdten aus und vermittelte den Abschluss des
Leasingvertrages mit der Klidgerin. Diese kaufte das Vertragsfahrzeug bei einem
Handler oder einem Garagisten und stellte es dem Kunden gegen Entrichtung der
Leasingzinse zur Verfiigung. Zum endgiiltigen Bruch zwischen den Parteien kam es,
nachdem die Beklagten damit begonnen hatten, Kunden der Kl4gerin zur vorzeitigen
Auflosung der bestehenden Vertrdge zu veranlassen mit dem Zweck, mit ihnen sel-
ber solche Vertrige abzuschliessen. Im Zusammenhang mit der Beantwortung der
Frage, ob dieses Verhalten unlauter gewesen sei, priift das Handelsgericht anhand
der von Lehre und Rechtsprechung (vgl. u.a. BGE 113 II 171, 110 11 244 ff., 101 1V
101) entwickelten Kriterien die Rechtsnatur der in Frage stehenden Leasingvertrége.
Mit Riicksicht auf das Ungleichgewicht der Leistungen von Leasingnehmer und Le-
asinggesellschaft, die Vertragsklauseln betreffend Nutzen und Gefahr sowie den
Zwang, von der Moglichkeit der vorzeitigen Vertragsauflosung aus wirtschaftlichen
und praktischen Griinden keinen Gebrauch zu machen, kommt es entgegen der
«nicht iiberzeugenden» Auffassung der Rekurskommission des Obergerichtes des
Kantons Thurgau (SJZ 84, 1988, 12/13) zum Schluss, dass die Vertrage sowohl der
Klagerin als auch der Beklagten 1 dem Abzahlungsvertragsrecht zu unterstellende,
mangels Einhaltung der gesetzlichen Formvorschriften ungiiltige Rechtsgeschifte
seien (Art. 226m i.V.m. Art. 226a Abs. 3 OR). Gestiitzt auf diese Feststellung bejaht
es die Unlauterkeit des Verhaltens der Beklagten und ihre Schadenersatzpflicht.

Aus den Erwigungen:
UWG-Verletzung

1. Aus den Akten, insbesondere aus den im Rahmen des Strafverfahrens gegen
die Beklagten 2 und 3 durchgefiihrten Zeugeneinvernahmen, ergibt sich, dass die
Beklagten im Zusammenhang mit der Kiindigung der kldagerischen Vertrédge die Er-
klarung abgegeben haben, die Beklagte 1 werde das mit der Schlussabrechnung
schon regeln oder sie werde sich dafiir einsetzen, dass der Leasingnehmer allfillige
Mehrpramien wegen des Wagenwechsels nicht bezahlen miisse, bzw. dass die Be-
klagte 1 einem Anwalt offeriert hat, mit dem Versprechen, die Kosten zu tiberneh-
men. Diese Ausserungen sind im Grundsatz nicht bestritten, weshalb zu priifen
ist, ob sie unlauteren Wettbewerb darstellen.

2. Gemiss Art. 1 Abs. 1 aUWG ist unlauterer Wettbewerb jeder Missbrauch des
wirtschaftlichen Wettbewerbs durch tiuschende oder andere Mittel, die gegen die
Grundsitze von Treu und Glauben verstossen. . . . Unlauter handelt u.a., wer einen
Kaufer, der einen Abzahlungs- oder Vorauszahlungsvertrag unterzeichnet hat, ver-
anlasst, auf den Abschluss zu verzichten, oder einen Kidufer, der einen Voraus-
zahlungsvertrag abgeschlossen hat, veranlasst, diesen zu kiindigen, um selber mit
ihm einen solchen Vertrag abzuschliessen (Art. 1 Abs. 2 lit. k aUWG). Dem Ge-
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danken von Art. 1 Abs. 2 lit. k aUWG entsprechend ist auch die Veranlassung zur
«Kiindigung» eines formell als Mietvertrag ausgestalteten Abzahlungsvertrages ab-
zuschliessen, als unlauter zu qualifizieren. . . . Dies gilt um so mehr dann, wenn die
Veranlassung im Zusammenhang mit der Bemerkung erfolgt, fiir den Leasingneh-
mer entstiinden keine Kosten, die Angelegenheit werde durch die Beklagte 1 geregelt
etc., obwohl der neu abzuschliessende Vertrag fiir den Fall der vorzeitigen Vertrags-
auflésung eine dem aufgelosten Vertrag entsprechende Regelung enthilt, welche den
Leasingnehmer kostenpflichtig werden ldsst. Denn wer verspricht, eine vorzeitige
Beendigung eines Abzahlungsvertrages entgegen der Vereinbarung - Anwendung
der Ansitze entsprechnd der effektiven Vertragsdauer - zu regeln, mit dem Zweck,
einen neuen Abzahlungsvertrag zu abzuschliessen, handelt unlauter im Sinn von
Art. 1 Abs. 2 lit.k aUWG.

Schadenersatz

1. Die Rechtswidrigkeit des beklagtischen Verhaltens ergibt sich aus der UWG-
Verletzung. Auch das Verschulden ist zu bejahen. Die Beklagten haben die einzel-
nen Leasingnehmer zu Kiindigung und Neuabschluss durch die Zusicherung der
Kostenlosigkeit bzw. der Kostenregelung veranlasst, obwohl sie aufgrund ihrer
Beurteilung der kldgerischen Vertrdge nicht bereit waren, die zu erwartenden
Rechnungen zu akzeptieren, und obwohl ihre eigenen Vertridge im wesentlichen mit
denjenigen der Kligerin iibereinstimmten. ... Der Kausalzusammenhang ist
schliesslich in denjenigen Fillen zu bejahen, in denen die Beklagten (durch ihre
Zusicherung, die Kostenfrage zu regeln) Leasingnehmer zu Kiindigung/Neuab-
schluss veranlasst und bewirkt haben, dass die Schlussabrechnungen nicht bezahlt
worden sind.

2. In quantitativer Hinsicht macht die Klagerin unter dem Titel des Schaden-
ersatzes vorab die offenen Schlussabrechnungsforderungen, eventuell einen nach
den Grundsitzen des faktischen Vertragsverhiltnisses zu bestimmenden Betrag
geltend. . . .

a) Der Schaden ist die «Differenz zwischen dem gegenwirtigen Vermdogens-
stand und dem Stand ohne schddigendes Ereignis» (BGE 104 11 199 mit Hinweisen).
Im vorliegenden Fall haben die Beklagten durch ihr Verhalten dazu beigetragen,
dass verschiedene Leasingnehmer die Schlussabrechnung nicht beglichen ha-
ben. Die dadurch im Vermoégen der Kldgerin entstandene, ungewollte Differenz
ist durch die Beklagten grundsatzlich zu ersetzen, auch wenn die einzelnen Leasing-
nehmer mangels Zustimmung der Kldgerin zur Schuldiibernahme nach wie vor
Schuldner der entsprechenden Forderungen sind; denn aus dem Grundsatz, dass
jedermann, der aus dem gleichen oder einem verschiedenen Rechtsgrund wider-
rechtlich eine Vermogensdifferenz, d.h., einen Schaden, bewirkt hat, solidarisch
mit andern Ersatzpflichtigen haftet (Art. 50 und 51 OR), folgt, dass er unabhéngig
von einem allfilligen Anspruch einem andern Ersatzpflichtigen gegeniiber fiir
den von ihm verursachten Schaden einzustehen hat. Insofern ist der Einwand der
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Beklagten, es stehe der Kldgerin frei, die einzelnen Leasingnehmer einzuklagen, un-
begriindet.

b) Zu priifen bleiben Umfang und Substantiierung des Schadens. Auszugehen ist
davon, dass im Falle der Nichtigkeit eines Vertrages dem Glaubiger lediglich eine
angemessene Entschiadigung fiir die Benutzung oder die Vermietung, abziiglich
Raten und Kaution, zusteht (BGE 110 II 244 ff.). . . . Worin die angemessene Ent-
schadigung besteht, ist antragsgemédss durch Expertise zu bestimmen, nachdem
die diesbeziiglichen Angaben der Klagerin von den Beklagten bestritten werden.
Aufgabe des Experten wird es sein, in jedem einzelnen Fall den angemessenen
ordentlichen Amortisationsbetrag zuziiglich, sofern bestimmbar, allfalliger ausser-
ordentlicher Abniitzungsentschidigungen festzustellen, unter Beriicksichtigung
von Listenpreis und Rabatt, einen angemessenen Zinssatz vorzuschlagen.

3. Beziiglich des in der Folge eingeholten Gutachtens hélt das Handelsgericht in
seinem Urteil vom 12. April 1988 fest: Das Gutachten erscheint schliissig und ist
logisch aufgebaut. Was die Parteien gegen die Feststellungen einwenden, dndert an
dieser Beurteilung nichts:

a) . .. (Erwdgungen zu den Einwendungen der Klidgerin)

b) Die Beklagten, die anlasslich der heutigen Schlussverhandlung eventualiter die
Anordnung einer Oberexpertise beantragen liessen, beméngelten, dass der Experte
auf den Marktbericht Eurotax und nicht auf die Bewertungsrichtlinien des Ver-
bandes freiberuflicher Fahrzeugsachverstandiger (BWR 80 vffs) abgestellt habe,
in deren Bereich man auch dann kidme, wenn man alle Kriterien gemiss Eurotax
beriicksichtigen wiirde.

Zwar hat das Bundesgericht in BGE 96 11 186 ff. (= Pr 359, 1970, Nr. 159)
auf die Bewertungsrichtlinien, die tiefer liegen als die Marktberichte Eurotax,
abgestellt. Es ist indessen nicht zu iibersehen, dass es in jenem Fall um die Ent-
schadigung fir die Beniitzung eines Lastwagens ging. Bei den vorliegenden Fillen
stehen jedoch Personenwagen, also Konsumgiiter, zur Diskussion. Dieser Unter-
schied, der namentlich in der Bedeutung des Marktes zum Ausdruck kommt, recht-
fertigt es, fiir letztere auf die Eurotax-Werte abzustellen. Dies um so mehr, als
die Richtlinien gemiss Auskunft des Experten im Ergdnzungsbericht der Fest-
legung von Entschidigungsanspriichen im Versicherungsfall dienen und nicht
Riicknahmewerte enthalten. Im iibrigen haben die Beklagten nicht dargelegt,
welche Faktoren gemiss Eurotax der Experte nicht oder nicht richtig beriicksichtigt
habe, so dass gegen die Expertise auch unter diesem Gesichtspunkt nichts ein-
zuwenden ist.

¢) Fiir beide Parteien ist sodann der vom Experten vorgeschlagene Kapitalver-
zinsungssatz von 12% zweifelhaft. Wihrend sich die Kldgerin auf den Standpunkt
stellt, beim Zinssatz sei auf ihre effektiven Selbstkosten von 15,5% abzustellen
bzw. eventuell seien die von den Beklagten anerkannten 18% in Anschlag zu brin-
gen, erachten die Beklagten einen Zinssatz von 8% als angemessen.

Vorab unbegriindet ist der kldgerische Einwand, die Beklagten hétten einen Zins-
satz von 18% akzeptiert. Die fraglichen 18% sind im Hinblick auf eine in der Folge
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nicht zustandegekommene vergleichsweise Erledigung genannt worden. Darin kann
keine Anerkennung erblickt werden.

Aufgabe des Experten war es, einen angemessenen Zinssatz vorzuschlagen. Die
Angemessenheit richtet sich nach objektiven Kriterien und hat mithin auf durch-
schnittliche Werte abzustellen, was die Berticksichtigung der effektiven Kosten der
Kldgerin ausschliesst. Auf dem Hintergrund dieser Uberlegungen erscheint der Vor-
schlag des Experten, der mit Riicksicht auf die damals giiltigen Satze fiir Kassen-
obligationen von einem Refinanzierungssatz von 6% und von weiteren 6% fir die
Infrastrukturkosten ausgegangen ist, insgesamt als angemessen und entspricht
nach Auffassung des Handelsgerichtes auch dem in BGE 96 II 186 ff. (= Pr 359,
1970, Nr. 159) erwiahnten «entgangenen Kapitalzins», der vom Wert des Vertrags-
gegenstandes und den begriindeten Kosten zu berechnen ist.

Art. 3 lit. c aUWG - «DIPL. ARCHITEKT HTL»

- Das Berufsbildungsgesetz definiert abschliessend, welchen Titel der Absolvent
einer hoheren technischen Lehranstalt tragen darf.

~ Der Titel «Dipl. Arch. HTL» erweckt fiir einen Architekten, der am Abend-
technikum das Diplom als « Architekt-Techniker HTL» erworben hat, den An-
schein besonderer Auszeichnungen oder Fihigkeiten, insbesondere eines Hoch-
schulabschlusses, und ist daher unlauter.

- La loi sur la formation professionnelle définit exhaustivement le titre que peut
porter celui qui a achevé des études techniques supérieures.

- Le titre «achitecte diplomé ETS», utilisé par un architecte ayant obtenu au
technicum du soir le dipléme d’«architecte-technicien ETS» fait croire a des
merites ou qualifications particuliers, notamment 'achévement d’études supé-
rieures; il est par conséquent déloyal.

OGer ZH, I1. Ziv.K. v. 8.4.1988 i.S. Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Verein
SIA ca. B. M. (mitgeteilt von RA Dr. A. Kuhn. Auf eine Berufung ist das Bundes-
gericht wegen verspiteter Kautionsleistung nicht eingetreten.

Der Beklagte (und Berufungsklager) hat am Institut Juventus das Abendtech-
nikum Ziirich, eine vom Bund gemdss Art. 59 des BG iiber die Berufsbildung vom
19. April 1978 (SR 412.10, BBG) bzw. gemdiss Art. 46 des fritheren BBG von 1963
anerkannte Hohere Technische Lehranstalt (HTL), besucht und im Oktober 1978
das Diplom als «Architekt-Techniker HTL» erworben. Es ist unbestritten, dass
er heute im Geschiftsverkehr als «dipl. Arch. HTL/STV» bzw. «dipl. Architekt
HTL/STV» auftritt. Der Hinweis «STV» deutet auf die Mitgliedschaft des Be-
klagten im Schweizerischen Technischen Verband hin.

Der Kliger beanstandet die Verwendung des Kiirzels «dipl.» durch den Be-
klagten. Dieser vertritt indes die Meinung, hiezu berechtigt zu sein, da er seine Aus-
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bildung mit einem Diplom als Architekt abgeschlossen habe. Er beharrt daher auf
der Verwendung der «Berufsbezeichnung» «dipl. Architekt HTL». Thema des vor-
liegenden Prozesses ist die Frage, ob dem Beklagten aus diesem Grunde unlauteres
Verhalten im Wettbewerb vorwerfbar ist. Die Vorinstanz hat diese Frage bejaht und
dem Beklagten verboten, den Titel «dipl. Architekt HTL» im Geschaftsverkehr
zu fithren. Dagegen wendet sich die Berufung des Beklagten, der im zweitinstanz-
lichen Verfahren neu ein seinen Standpunkt stiitzendes Rechtsgutachten von Prof.
Dr. Hans Marti, das im Jahre 1985 fiir den STV erstellt wurde, zu den Akten ge-
geben hat.

Das Gerichr zieht in Betracht:

1. Als unlauterer Wettbewerb gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wett-
bewerbs durch tduschende oder andere Mittel, die gegen die Grundsitze von Treu
und Glauben verstossen (Art. 2 UWG in der inhaltlich mit dem im vorinstanzlichen
Verfahren angewendeten BG vom 30. September 1943 {ibereinstimmenden Fassung
gemiss BG vom 19. Dezember 1986, in Kraft seit dem 1. Mirz 1988, General-
klausel). Gegen diese Grundsitze verstosst beispielsweise, wer unzutreffende Titel
oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer
Auszeichnungen oder Fihigkeiten zu erwecken (Art. 3 lit.c UWG). Wer durch un-
lauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt ist,
hat den Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung und
auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Art. 9 Abs. 1 UWG). Diese An-
spriiche stehen auch Berufs- und Wirtschaftsverbanden zu, die nach den Statuten
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder befugt sind, sofern
Mitglieder des Verbandes oder seiner Unterverbiande nach Art. 9 Abs. 1 oder 2
klageberechtigt sind (Art. 10 Abs. 2 lit.a UWG).

Dies sind die im vorliegenden Prozess massgebenden gesetzlichen Bestimmungen.
Nachfolgend wir daher zu priifen sein, ob der Klager aktivlegitimiert ist (Ziff. 2),
ob der Beklagte einen unzutreffenden Titel oder eine unzutreffende Berufsbe-
zeichnung fihrt (Ziff. 3) und endlich, ob der Beklagte damit gegen das Verbot des
unlauteren Wettbewerbs verstosst (Ziff. 4).

2. a) Der Kliger ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB. Seine Mitglieder
setzen sich vornehmlich aus Absolventen mit abgeschlossener Hochschulbildung
technischer Richtung, vor allem Architekten und Ingenieuren zusammen. Indes
nimmt er ausnahmsweise auch Fachleute ohne Hochschulbildung auf, sofern diese
gewisse Voraussetzungen erfiillen (Art. 4 lit.a der Statuten; Leitlinien der Vereins-
politik des SIA, S. 3). Gemiss Art. 1 der Statuten nimmt der Klidger insbesondere
«die Berufsinteressen seiner Mitglieder wahr», In den Leitlinien der Vereinspolitik
des Klagers wird dieser Zweck konkretisiert und festgestellt, dass der Verein «die
Berufsinteressen seiner Mitglieder, speziell fachlicher, wirtschaftlicher, politischer
und juristischer Natur» wahrnehme. Vorliegend verfolgt der Kldger den Schutz
der Titel seiner Mitglieder mit Hochschulabschluss unter wettbewerbsrechtlichen
Gesichtspunkten.
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b) Die Legitimation hiezu spricht ihm jedoch der Beklagte ab. Er bestreitet, dass
es sich beim Kldger um einen Berufs- und Wirtschaftsverband im Sinne des UWG
handle und weiter, dass Mitglieder des Klagers im vorliegenden Prozess klagebe-
rechtigt sind. Beim Kldger handle es sich ndmlich um einen Standesverband, der
durchwegs nur ideelle Ziele verfolge. Ferner handle es sich um einen paritatischen
Verband, da dem Klager sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer angehdorten.
Da aber Arbeitnehmer gar nicht Wettbewerber sein konnten, sei ausgeschlossen,
dass der Klager wirtschaftliche Interessen im Sinne von Art. 2 Abs. 3 aUWG (bzw.
Art. 10 Abs. 2 lit.a UWG) wahrnehmen konne. Den Statuten des Klagers sei denn
auch nirgends zu entnehmen, dass er die materiellen Interessen seiner Mitglieder
vertrete. Es sei auch keine Schadigung oder Gefihrdung der wirtschaftlichen Inter-
essen des Klagers dargetan oder gar bewiesen.

¢) Ein Berufsverband im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit.a UWG fasst entweder ein-
zelne oder verwandte Berufsarten oder auch ganze Berufsgruppen zusammen und
hat die allgemeine Verteidigung der Interessen seines Standes zum Zweck (Roos,
Das Klagerecht der Berufs- und Wirtschaftsverbande nach dem Bundesgesetz iiber
den unlauteren Wettbewerb, Diss. Bern 1947, S. 14 f.). Der Kl4ger, welcher fir die
Geltung des Ingenieur- und Architektenstandes in der Offentlichkeit eintritt und die
Berufsinteressen seiner Mitglieder wahrnimmt (Art. 1 der Statuten), ist zweifellos
ein solcher Berufsverband, auch gemaiss Auffassung des Bundesgerichtes (BGE 93
II 135, Leitsatz). Ferner ist der Kldger zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen
seiner Mitglieder befugt und dieser Zweck ist aus seinen Statuten ersichtlich. Es
wurde bereits erwahnt, dass der Klager gemédss Art. 1 seiner Statuten u.a. zum
Zwecke hat, «die Berufsinteressen» seiner Mitglieder zu wahren, in welcher umfas-
senden Umschreibung selbstverstdndlich und vorab die wirtschaftlichen Interessen
der Mitglieder enthalten sind. Das geniigt aber zur Begriindung der Aktivlegiti-
mation des Berufsverbandes zur Klage geméss Art. 10 Abs. 2 in Verbindung mit
Art. 9 UWG, weil eine ausdrickliche Erwahnung des Zweckes der Forderung der
wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder in den Statuten nicht erforderlich ist; es
geniigt vielmehr, wenn dieser Zweck nach den Regeln richtiger Auslegung aus dem
ganzen Inhalt der Statuten ersichtlich ist (Roos, S. 55/56). Heranzuziehen ist daher
auch noch der Katalog der Vereinsaufgaben in Art. 2 der Statuten und dort insbe-
sondere der Passus iiber die Erarbeitung des SIA-Normenwerkes, welchem eminent
wirtschaftliche Bedeutung innewohnt. Mit Recht verweist der Kléger in diesem Zu-
sammenhang vor allem auf die von ihm aufgestellten diversen Honorarordnungen,
die sehr direkt die wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder tangieren. Daran
andert nichts, dass der Klager nicht nur selbstindig erwerbende Mitglieder zihlt,
denn es geniigt fiir die Aktivlegitimation, wenn der Berufsverband generell sich
zum Ziele setzt, die wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder zu férdern, wobei
im einzelnen nicht zu untersuchen ist, welche Kategorie von Mitgliedern daraus den
grossten Nutzen zieht. Es sei vermerkt, dass auch der dem Beklagten nahestehende
STV (Schweizerische Technische Verband); keineswegs nur selbstdndig erwerbende
Mitglieder aufnimmt, sondern ebenfalls generell die Forderung ihrer beruflichen,
materiellen und sozialen Interessen bezweckt, z.B. durch Mitarbeit zur Schaffung
guter «Anstellungsverhiltnisse in den hoheren technischen Berufen». Es konnen



132

beim STV allgemein «alle in der Schweiz wohnhaften Techniker, Ingenieure und
Architekten» Mitglied werden. Auch der STV beanspruchte fir sich in der gleichen
Frage, wie sie heute zu entscheiden ist, die Aktivlegitimation im Sinne von Art. 2
Abs. 3 UWG und sie wurde ihm nicht abgesprochen (BGE 93 II 136 und 140). Im
vorliegenden Falle ist nicht anders zu befinden. Auch die weitere Voraussetzung
der Klageberechtigung der Mitglieder des Klagers ist erfiillt. Wie der Beklagte
selber ausfiihren lisst, treten die praktizierenden ETH-Absolventen und HTL-Ab-
solventen auf dem Baumarkt als Konkurrenten auf und bieten vergleichbare Lei-
stungen an, woraus zu folgern ist, dass einzelne Mitglieder des Kldgers, namlich
selbstdandige Architekten, mit dem Beklagten in einem Konkurrenzverhailtnis stehen
und daher berechtigt sind, gegeniiber ihm die Anspriiche aus Art. 9 Abs. 1 UWG
geltend zu machen. Dass der Kldger dariiber hinaus auch noch nachweisen miisste,
dass er selber in seinen wirtschaftlichen Interessen geschidigt oder gefahrdet wird,
ist nicht erforderlich. Es geniigt, wenn der Klidger belegt, dass er die Aufgabe hat,
die Interessen der nach dem gewshnlichen Lauf der Dinge betroffenen Mitbewerber
des Beklagten zu wahren (Roos, S. 61), worunter auch zahlreicher Mitglieder des
Klagers, die als Architekten mit Hochschulabschluss auf dem Platz Ziirich und
Umgebung titig sind. Der Kldger selbst braucht nicht direkt in seinen Interessen
bedroht zu sein, wie er richtig darstellt. Es ist hinreichend, wenn der Berufsver-
band das von ihm vertretene Kollektivinteresse geltend macht, welches mit der Fest-
stellung zusammenfillt, dass dem Verband klagberechtigte Mitglieder angehoren
(Roos, S. 58 und 69; von Biiren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Ziirich 1957,
N 54 zu Art. 2-6 a UWG). Nimmt demgegeniiber der Verband selber am Wettbe-
werb teil und ist er demzufolge in eigenen Interessen tangiert, dann leitet sich sein
Klagerecht nicht aus Art. 10 Abs. 2, sondern aus Art. 9 UWG ab (Roos, S. 62 zur
Regelung nach Art. 2 aUWQG).

d) Zu Unrecht bestreitet daher der Beklagte die Aktivlegitimation des Klédgers.
Im iibrigen sei zu diesem Punkte auf die zutreffenden Erwagungen der Vorinstanz
verwiesen.

3. a) Nach dem bereits Gesagten muss die Frage beantwortet werden, ob der
Beklagte unlauteren Wettbewerb betreibt, wenn er im Geschiftsverkehr als «dipl.
Arch. HTL» auftritt, das heisst, seinem Namen diese Bezeichnung beifiigt. Das Ge-
setz unterscheidet zwischen «Berufsbezeichnung» und «Titel» (Art. 3 lit.c UWG).
Dabei gilt als Berufsbezeichnung die Bezeichnung, unter welcher ein Beruf aus-
geiibt wird (von Biiren, N 2 zu Art. 1 Abs. 2 lit.c aUWG; Troller, Immaterialgiiter-
recht 11, 3. Aufl. 1985, S. 931). Als Berufsbezeichnung kdme demnach vorliegend
die Bezeichnung «Architekt» in Frage. Der Beklagte hat eine Ausbildung als Archi-
tekt genossen und ist daher fraglos berechtigt, als Architekt aufzutreten. Soweit es
nur um eine Berufsbezeichnung ginge, konnte allenfalls auch nicht beanstandet
werden, dass er sich als «dipl. Arch. HTL» bezeichnet, denn er verfigt tatsdchlich
iiber ein entsprechendes Diplom einer Hoheren Technischen Lehranstalt. Dies ist
denn auch das Hauptargument des Beklagten, welcher die Meinung vertritt, dic
Beifiigung «dipl.» beinhalte nichts Unwahres und nichts Tduschendes, weshalb es
unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtcs nicht zuladssig sein konne, die
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Berufsbezeichnung in diesem Sinne zu ergdnzen. Das Berufsbildungsgesetz enthalte
kein Verbot der Erweiterung der Berufsbezeichnung. So argumentiert auch das Gut-
achten Marti. Damit l4sst sich aber die Frage keineswegs beantworten, weil sich vor-
ab das Problem des zutreffenden Titels stellt. Als «Titel» gilt die vom Staat oder
einer von ihm ermichtigten Stelle verlichene Auszeichnung, die unter anderem
aufgrund eines Studienganges verliehen wird (von Biiren, N 1 zu Art. 1 Abs. 2 lit.a
aUWG; Troller, S. 930). Bei der Bezeichnung «dipl. Arch. HTL» handelt es sich nun
nicht «nur» um eine Berufsbezeichnung, sondern um einen Titel im eigentlichen
Sinne, das heisst um eine «Auszeichnung», oder eine «ehrvolle Bezeichnung des
Standes» (dazu von Biiren, a.a.0. N 1). Davon geht auch der Bundesgesetzgeber
aus, welcher in diesem Zusammenhang systematisch den terminus technicus «Titel»
gebraucht (Art. 59 Abs. 3 BBG; Art. 2 der VO iiber die Berufsbildung, SR 412.101;
V des EVD vom 8. Oktober 1980 iiber bestimmte Titel fiir Absolventen von Héhe-
ren Technischen Lehranstalten (Titelverordnung HTL), SR 412.107.1, AS 1980
S. 1697; ferner fiir ETH-Titel Art. 46 und 70 der ETH-Verordnung, SR 414.13).

b) Die Frage der Gestaltung der den HTL-Absolventen zu verleihenden Titel ist
stets streitig gewesen und hat den Gesetzgeber schon mehrfach beschiftigt. Auf
diese Vorgeschichte ist hier nicht mehr einzutreten. Es kann diesbeziiglich auf die
ausfiihrlichen Darstellungen im Entscheid BGE 93 11 135 sowie im vorinstanzlichen
Urteil verwiesen werden (§ 161 GVG).

Zur Zeit gilt die Regelung gemass Art. 59 Abs. 3 BBG in der Fassung von 1978:

«Wer die Abschlusspriifung an einer vom Bund anerkannten Hoheren Tech-
nischen Lehranstalt bestanden hat, darf die Bezeichnung ’Ingenieur HTL’
offentlich fithren. Fiir Ausbildungsrichtungen, in denen die Bezeichnung
‘Ingenieur HTL nicht gebrduchlich ist, bestimmt das Departement den Titel.»

Heranzuziechen ist demnach die «Verordnung des EVD vom 8. Oktober 1980 tiber
bestimmte Titel fiir Absolventen von Héheren Technischen Lehranstalten (Titelver-
ordnung HTL)» (SR 412.107.1; AS 1980, 1697), welcher in Art. 1 unter dem Margi-
nale «Zulissige Titel» bestimmt:

«Wer die Abschlusspriifung in einer Ausbildungsrichtung an einer vom
Bund anerkannten Hoheren Technischen Lehranstalt bestanden hat, ist be-
rechtigt, folgenden Titel 6ffentlich zu fiihren:

a) in der Ausbildungsrichtung «Hochbau» (Architektur) den Titel ’Archi-
tekt HTL.

SN

Damit ist abschliessend definiert, welchen Titel der Beklagte zu tragen berechtigt
ist: Er lautet: «Architekt HTL». Wird dieser Titel verdndert, konkret mit dem
Zusatz «dipl.» versehen, dann handelt es sich nicht mehr um einen «zuldssigen
Titel» im Sinne von Art. 59 Abs. 3 BBG, der demzufolge auch nicht im Berufs-
und Titelverzeichnis des BIGA gemass Art. 2 lit.c der Vo iiber die Berufsbildung
vom 7. November 1979 (SR 412.101) aufgenommen wird. Diese Rechtslage ist ein
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deutig. In diesem Sinne entschied das Bundesgericht bereits unter der Herrschaft
des BBG von 1963 (BGE 93 II 143 E. 3a: «Damit ist eindeutig festgelegt, welche
Bezeichnung das Gesetz fiir Absolventen héherer Technischer Lehranstalten der er-
wihnten Ausbildungsrichtungen mit Riicksicht auf die gegensitzlichen Interessen
anderer Berufsstinde als angemessen erachtet. Dass es keinen Absolventen einer
hoheren technischen Lehranstalt zwingt, von der ihm vorbehaltenen Bezeichnung
Gebrauch zu machen, heisst keineswegs, es gestatte ihm, unter beliebigen anderen
Titeln oder Berufsbezeichnungen aufzutreten.»). Es liegen keine Griinde vor, heute
anders zu entscheiden, da es auch anldsslich der jiingsten Gesetzesrevision in
den eidgendssischen Réten mit aller Klarheit zum Ausdruck gekommen ist, dass
man das Kiirzel «dipl.» den Hochschulabsolventen vorbehalten wollte, wie auch
das Gutachten Marti zugesteht und im vorinstanzlichen Urteil detailliert aus-
einandergesetzt worden ist. Insbesondere verstdsst diese Regel nicht gegen die Han-
dels- und Gewerbefreiheit, wie das Gutachten Marti behauptet, weshalb es nicht
am Platze ist, den klaren Willen des Gesetzgebers mit Hilfe teleologischer und
verfassungskonformer Auslegung ins Gegenteil zu verkehren. Auch der Gutachter
bestatigt, dass die Handels- und Gewerbefreiheit im Interesse von Treu und
Glauben im Geschaftsverkehr eingeschrankt werden darf. Treu und Glauben im
Geschéftsverkehr verlangen aber gerade nach einer klaren Regelung des Bun-
des iiber die Titel in den von ihm geregelten Bildungsbereichen. Es bleibt somit
dabei, dass der dem Beklagten zustehende Titel «Architekt HTL» lautet, der dem
ETH-Absolventen zustehende Titel aber «dipl. Arch. ETH». Andere zuléssige Titel
im Sinne der Bundesgesetzgebung gibt es nicht. Offen bleiben kann im iibrigen,
inwieweit es zulédssig ist, dass es sich eingebiirgert hat, Architekten mit vollstin-
digem ETH-Studium, jedoch ohne Abschluss, mit dem Titel «Architekt ETH» zu
bezeichnen (Gutachten Marti, S. 10/11). Wenn sich die HTL-Absolventen dadurch
diskriminiert fiihlen, dass sie in Anlehnung an den «Architekten-ETH» fiir Ab-
solventen einer HTL-Ausbildung, jedoch ohne Abschluss gehalten werden kénnten,
so wire es ihnen, allenfalls dem STV, vorbehalten, gegen derartige Praktiken
sich zur Wehr zu setzen. Schliesslich wird durch die eidgendssische Regelung der
Titel auch nicht die Rechtsgleichheit verletzt (so der Beklagte). Richtig ist, dass
HTL- und ETH-Absolventen auf dem Baumarkt als Konkurrenten auftreten. Das
heisst aber nicht, dass das Gebot der Rechtsgleichheit im Interesse der Wettbewerbs-
neutralitdt verlange, dass sich die HTL-Absolventen ebenfalls den Titelzusatz
«dipl.» beifiigen diirfen. Rechtsgleichheit heisst nicht, Ungleiches gleich zu be-
handeln, was aber der Beklagte letztlich fordert, wenn er Titelbestandteile fiir sich
reklamiert, welche von Gesetzes wegen den ETH-Absolventen vorbehalten sind,
denn Tatsache ist, dass eine HTL- der ETH-Ausbildung nicht gleichgesetzt werden
kann, weshalb notwendigerweise auch die Titel unterschiedlich gestaltet sein
miissen. Wie aber der Unterschied im Titel zu gestalten ist, ist Sache des Gesetz-
gebers. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ausbildung ist es im {ibrigen
generell nicht moglich, Wettbewerbsneutralitit zu schaffen, denn es liegt in der
Natur der Sache begriindet, dass der ETH-Absolvent einen Vorteil daraus ziehen
kann, dass er einen Hochschulabschluss hat, sein Mitbewerber aber nicht. Darin
liegt der vom Beklagten angezogene Konkurrenznachteil, nicht in der Ausgestal-
tung des Titels.



135

4. a) Das Bundesgericht hat im bereits mehrfach zitierten einschligigen Ent-
scheid 93 II 135 mit ausfihrlicher Begriindung entschieden, dass es im Sinne der
Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 aUWG gegen Treu und Glauben verst6sst, wenn
HTL-Absolventen «unter beliebigen anderen Titeln oder Berufsbezeichnungen»
auftreten, die vom Gesetz nicht vorgesehen sind, insbesondere wenn es darum geht,
im «Drang der Technikumsabsolventen nach oben» im Titel die Abgrenzung zu
den Ingenieuren und Architekten mit Hochschulbildung zu verwischen. Wie nim-
lich unter dem Regime des BBG von 1963 der Titel «Ingenieur-» bzw. «Architekt-
Techniker HTL» verniinftigerweise nur dieser Abgrenzung diente, was aber einige
HTL-Absolventen nicht hinderte, den Bestandteil «Techniker» in ihrem Titel wegzu-
lassen (dies der Ausgangspunkt des Entscheides BGE 93 11 135, hier bes. S. 143 ff.),
so wollte der Gesetzgeber auch in der Neufassung des BBG von 1978 mit dem Titel
«Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» eine deutliche Grenze zum Hochschul-
absolventen ziehen und letzterem die ergidnzende Bezeichnung «dipl.» vorbehalten.
Wenn sich der Beklagte gleichwohl den Titel «dipl. Arch. HTL» beilegt, dann ist
darin mit der Vorinstanz ein Verstoss des Beklagten im Sinne von Art. 2 UWG zu
bejahen.

b) Es liegt aber auch ein Verstoss gegen das Lauterkeitsgebot im Sinne von Art. 3
lit.c UWG vor, denn die Verwendung des unzutreffenden (weil nicht Art. 59 Abs. 3
BBG entsprechenden) Titels «dipl. Arch. HTL» ist geeignet, den Anschein be-
sonderer Auszeichnungen oder Fihigkeiten zu erwecken, namlich den Anschein
eines Hochschulabschlusses. Es geht nicht darum, ob die Kennzeichnungen «ETH»
und «HTL fiir sich allein unterscheidungskraftig sind oder nicht, und ob dadurch
ausgeschlossen wird, dass eine Verwechslung von ETH- mit HTL-Architekten statt-
findet, wie der Beklagte geltend macht. Massgebend ist, dass im Bereiche der Inge-
nieure und Architekten der Hinweis auf ein erhaltenes Diplom, beziehungsweise das
Kiirzel «dipl.» den akademischen Titel kennzeichnet. Es ist Allgemeingut, dass der
«dipl. Ing. ETH» und der «dipl. Arch. ETH» eine qualifizierte, namlich akademi-
sche Ingenieur- oder Architekturausbildung genossen und mit Erfolg abgeschlossen
haben. Wird der HTL-Absolvent der Paralleltitel eines «dipl. Ing. HTL» oder «dipl.
Arch. HTL» zugebilligt, so wird damit beim Nichtfachmann der Eindruck erweckt,
der HTL-Absolvent habe zwar offenbar eine andere Schule besucht als die ETH in
Zirich oder Lausanne, aber allemal eine technische Schule im Hochschulrang. Die-
ser Eindruck ware jedoch irrefiihrend, erst recht im franzésischen Sprachgebiet, wo
die Kurzbezeichnungen der jeweiligen Ausbildungsstitten phonetisch sehr nahe
beieinanderliegen (ETS-EPF). Es muss daher nach den Bestimmungen des UWG
im Geschiaftsverkehr auch vom Titel her klar bleiben, dass der Absolvent einer
Hoheren Technischen Lehranstalt keinen Hochschulabschluss hat. Wenn es auch
zutreffen mag, dass, wie der Beklagte betont, der Silbe «dipl.» fiir sich allein kaum
Unterscheidungsfunktion zukommt, so hat sie doch von Gesetzes wegen eine sehr
bedeutende Unterscheidungskraft in Verbindung mit den Bezeichnungen Ingenieur
und Architekt. Bei dieser Unterscheidung muss es bleiben. Es ist daher auch in die-
sem Punkte der Vorinstanz zu folgen, die im Verhalten des Beklagten einen Vorstoss
im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit.c aUWG (bzw. Art. 3 lit.c UWG) erblickt, auf deren
Erwidgungen im iibrigen verwiesen sei (§ 161 GVG; act. 36 S. 22 ff.).
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5. Bei dieser Sachlage hat der Kldger Anspruch auf Feststellung der Widerrecht-
lichkeit, auf Unterlassung und auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes ge-
maéss Art. 9 UWG. Dispositiv Ziffer 1 des vorinstanzlichen Urteils ist daher zu be-
statigen mit der Prézisierung, dass es konkret um den 7Tite/ des HTL-Absolventen
geht, weshalb nicht notwendig erscheint, auch noch die Berufsbezeichnung im Di-
spositiv zu erwidhnen. Im Ubrigen kann hinsichtlich der Frage der zutreffenden
Sanktionen auf die Ausfithrungen der Vorinstanz verwiesen werden, welche im Be-
rufungsverfahren von keiner Seite kritisiert worden sind.

Art. 1 Abs. 2 lit. c aUWG, Art. 72 BBG - «ING. HTL»
- Titelanmassung.
- Abus de titre.

OG GL vom 25.5.1987, publ. im Amtsbericht des Regierungsrates und der Ge-
richte an den Landrat des Kantons Glarus 1987, S. 331.

Eine Titelanmassung im Sinne von Art. 72 BBG liegt nicht vor, wenn jemand in
einem anlisslich eines Vorstellungsgespriches vorgelegten Lebenslauf angibt, eine
Ausbildung als Ingenieur HTL abgeschlossen zu haben, und darin offenlegt, dass
er an einer auslidndischen HTL ausgebildet wurde und dort eine Priifung abgelegt
hat, denn er erweckt so nicht irgendwie den Anschein, er habe ein Studium an einer
schweizerischen HTL absolviert und dort den Titel eines Ing. HTL verliehen er-
halten.

Art. 3 lit. d aUWG - «SUPER SHOT»

- Das Inverkehrbringen von sklavisch nachgemachten Modellbausitzen, Ver-
packungen, Bau- und Betriebsanleitungen fiir ferngesteuerte Rennwagen-
modelle ist unlauter.

- La mise en circulation de copies serviles d’éléments a assembler de voitures
de course téléguidées, de leurs emballages, des indications de montage et des

modes d'emploi est déloyale.

ER i.sV. am KGer ZG vom 16. Mirz 1988.

Die Gesuchstellerinnen vertreiben in der Schweiz Modellbausitze japanischer
Herkunft unter der Marke Tanja. Die Gesuchsbeklagte brachte ein ferngesteuertes
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Rennwagenmodell aus Taiwan auf den Markt, dessen Modellbausatz inkl. Ver-
packung und Bauanleitung dem Originalprodukt von Tamja haargenau nachgebil-
det war, wobei einzig das Markenzeichen weggelassen wurde. Auf ein Gesuch vom
8. Dezember 1987 hin verbot der Einzelrichter im summarischen Verfahren Import
und Verkauf der Kopie aus Taiwan. Hierauf wurde ein doppelter Schriftenwechsel
durchgefiihrt.

Der Einzelrichter zieht in Erwdgung:

I. Die Gesuchstellerinnen machen nicht geltend, der von ihnen vertriebene bzw.
hergestellte Modellbausatz «super shot» sei in der Schweiz marken- oder modell-
rechtlich geschiitzt. Sie stiitzen ihr Begehren denn auch ausschliesslich auf die Be-
stimmungen des UWG.

2. Unlauter und widerrechtlich ist jedes tduschende oder in anderer Weise gegen
den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschiaftsge-
baren, welches das Verhiltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern
und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 nUWG). Unlauter handelt gemiss Art. 3 lit.d
nUWG insbesondere, wer Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen
mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines andern her-
beizufiihren.

Die Gesuchstellerinnen werfen der Gesuchsbeklagten vor, sie importiere eine
Raubkopie des Modellbausatzes «super shot» (ferngesteuertes Rennwagenmodell)
und sie begehe dadurch unlauteren Wettbewerb.

Die Nachahmung einer Ware, selbst die sklavische, ist gemass Art. 3 lit.d nUWG
(= Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG) nur unzulissig, wenn sie unlauter ist, d.h. gegen die
Grundsatze von Treu und Glauben verstdsst. Im Wettbewerb diirfen die Ergebnisse
fremder Miihe und Arbeit grundsétzlich von jedem Konkurrenten mitbeniitzt wer-
den, sofern sie nicht durch die Sondergesetze (PatG, MSchG, MMG) geschiitzt sind
(vgl. schweizerische Mitteilungen tliber gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht, 1981, S. 172 mit Hinweisen). Im vorliegenden Fall fehlt, wie einleitend er-
wihnt, der spezialrechtliche Schutz. Den Begehren der Gesuchstellerinnen kann da-
her nur dann Aussicht auf Erfolg beschieden sein, wenn die Gesuchstellerinnen
glaubhaft machen konnen, bei dem von der Gesuchsbeklagten vertriebenen Pro-
dukt handle es sich um eine genaue Nachahmung, welche mit dem Zweck hergestellt
worden sei, den guten Ruf des Konkurrenzerzeugnisses in schmarotzerischer Weise
auszubeuten (vgl. dazu BGE 104 I1 334 mit Hinweisen). Die Gesuchstellerinnen
haben im weiteren darzutun, dass ihnen bei nicht sofortigem Rechtsschutz nicht
leicht wiedergutzumachender Schaden oder Nachteil droht (Art. 14 nUWG in Ver-
bindung mit Art. 28¢ bis 28f ZGB).

Beim Vergleich der Verpackungen der beiden Modellbausétze stellt man fest, dass
diese in Grosse, Form und Farbgebung haargenau iibereinstimmen. Auch die bild-
lichen Wiedergaben des Modellautos und deren Anordnungen auf den Verpackun-
gen sind identisch. Die blickfangmassig hervorgehobene Bezeichnung «super shot»
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auf den Deckeln der Verpackungen sind sowohl von der Plazierung als auch vom
Schriftbild her absolut deckungsgleich. Bei der von der Gesuchsbeklagten ver-
triebenen Produkteverpackung fehlt einzig die Bezeichnung «Tamiya». Auch ein
sorgfaltiger Betrachter hat mithin Miihe festzustellen, dass es sich bei den beiden
Erzeugnissen um verschiedene Produkte handelt. Vergleicht man die beiden Bau-
und Betriebsanleitungen, stellt man sofort fest, dass diese in allen Teilen identisch
sind. Sogar Fehler der deutschen Wiedergabe der Bauanleitung finden sich in bei-
den Ausfihrungen, so z.B. auf den S. 3:

«Die Forme des A-Anschluss ist je nach Fabrikat verschieden».

Der einzige Unterschied ist der, dass in der Bau- und Betriebsanleitung zum Pro-
dukt der Gesuchsbeklagten die Bezeichnung «Tamiya» konsequent weggelassen
wurde. Auch die Bauteile, die zusammengesetzt das gleiche Modellauto ergeben,
sind - mit Ausnahme des Motors - die gleichen und in der Schachtel dhnlich ange-
ordnet verpackt. All dies fiithrt zur Feststellung, dass das eine Produkt offensicht-
lich eine sklavische Nachahmung des andern ist. Die Ubernahme der Ausstattung
ist aber keineswegs durch die Herstellungsweise und den Gebrauchszweck des in
Frage stehenden Erzeugnisses bedingt. Der Nachahmer wollte offensichtlich vom
Markterfolg des andern in schmarotzerischer Weise profitieren, was wettbewerbs-
rechtlich verpont ist.

3. Die Gesuchsbeklagte vertritt zu Unrecht den Standpunkt, es lasse sich nicht
feststellen, welches der beiden Produkte das Originalerzeugnis sei. Zum einen lasst
sich beim Vergleich der beiden Bau- und Betriebsanleitungen unschwer feststellen,
dass die Anleitung zum Bau des Produktes der Gesuchsbeklagten die Kopie sein
muss. Auf S. 20 der Anleitung zum Bau des «Tamiya-Produktes» ist z.B. folgendes
abgedruckt:

TAMIYA FARBKATALOG IN DEUTSCHER
SPRACHE

Letzte Neuheiten von Autos. Booten, Tanks
und Schiffen Im TamiyaXatlog n deut
scher Sprache sind alle Modelle, ob Moto-
nsierte, Ferngesteuerte oder Museum-
Qualitates-Modelle, tarbig Abgebildet

{ TAMIYA COLOR CATALOGUE h
The latest in cars, boats, tanks and shipa.
Motorized, radw controiled and museum
Quality models are all shown in tull color in |
Tamiya's latest calalogue. At your nearest
hobdy supply house. J

In der Anleitung zum Bau des Konkurrenzproduktes ist auf der gleichen S. 20 das
Folgende abgedruckt:
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FARBKATALOG IN DI L'rscnnq

SPRACHTL
Letre Neuhenen von Autos Booten, Tanks
und Schutfen Im Katlog n deut

scher Sprache sind alle Modelle, ob Mo
terte, Ferngesteverte  oder Museum
Qualtares-Modelle, farbyg Abgebidet )

~

COLOR CATALOGUE
The lates! In cars, bostsa, tanks and shipe.
Motorized, radio controlled and Museum
Qquality models are all shown in full color in
-'s latost catalogue. Al your nearest
hobtyy supply house,

J

Aus dem Vergleich dieser Passagen ergibt sich klar, dass der Nachahmer lediglich
die Bezeichnung «Tamiya» wegliess und den iibrigen Text vollstindig ibernahm.
Zum andern wird, wie die Gesuchsbeklagte in ihrer Vernehmlassung ausdriicklich
festhilt, «der Tamiya-Bausatz zu Fr. 498.—, der Taiwan-Bausatz jedoch um Fr. 250.-
(je nach Handler) verkauft». Es widerspriache jeder Lebens- und Geschiftserfah-
rung, wenn derjenige, der vom Markterfolg eines andern profitieren will, sein nach-
geahmtes Erzeugnis zum fast doppelten Preis des Originalproduktes anbéte. Es kann
daher keinem Zweifel unterliegen, dass das von der Gesuchsbeklagten vertriebene
Produkt die Nachahmung darstellt. Dass den Gesuchstellerinnen durch den weiteren
Verkauf dieses Erzeugnisses nicht leicht ersetzbarer Schaden oder Nachteil droht,
liegt auf der Hand. Der Schaden, der droht, wére in einem spéteren Prozessverfahren
nicht leicht beweisbar, also nicht leicht ersetzbar, liesse sich doch kaum ausmachen,
wieviele Originalprodukte mehr verkauft worden waren, wenn die Raubkopie nicht
existiert hitte. Dass die Gesuchstellerinnen angeblich ihr Produkt in Zukunft nicht
mehr vertreiben wollen, ist eine durch nichts belegte Behauptung der Gesuchs-
beklagten. Dem Begehren der Gesuchstellerinnen ist daher in Bestdtigung der super-
provisorischen Verfiigung vom 10. Dezember 1987 zu entsprechen. Den Gesuch-
stellerinnen ist gestiitzt auf Art. 14 nUWG in Verbindung mit Art. 28 e Abs. 2 ZGB
Frist zur Einreichung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen.

Art. 6 UWG - «k KUNDENKREIS»

Kenntnisse aus dem Einblick in den Kundenkreis eines Unternehmens fallen
unter den Schutz des Geschdftsgeheimnisses (E. 3).

Wer als Arbeitgeber das von seinem Arbeitnehmer rechtswidrig erlangte Ge-
heimnis verwertet, handelt wider Treu und Glauben (E. 4b).

La connaissance de la clientéle d’une entreprise, acquise par un employé, fait
partie des secrets d’affaires protéges (c. 3).
Lemployeur qui exploite un secret découvert illicitement par son travailleur
agit contrairement a la bonne foi (c. 4 b).

Beschluss KassGer ZH v. 16.9.1988 (mitgeteilt von RA Dr. M. Streuli-Youssef).
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Die Klagerin, die auf dem Gebiet von Spezial-Metalldecken-Systemen tatig ist,
stellte auf den 1. Januar 1982 P.S. als Verkaufs- und Projektsachbearbeiter an. Im
Arbeitsvertrag vom 10. Dezember 1981 wurde ein Konkurrenzverbot vereinbart,
worin S. anerkannte, durch seine Tatigkeit wesentliche Einblicke in fachtechnische
Spezialgebiete, Kundenkreis und andere Geschiftsgeheimnisse der Arbeitgeberin
zu erhalten, und er sich verpflichtete, nach Beendigung des Arbeitsverhiltnisses
wiahrend 2 Jahren sich jeder konkurrenzierenden Tatigkeit zu enthalten, insbeson-
dere weder auf eigene Rechnung ein Konkurrenzgeschift zu betreiben, noch in
einem solchen tdtig zu sein oder sich daran zu beteiligen. Das Konkurrenzverbot
wurde mit der Sanktion einer Konventionalstrafe verbunden. Ende Juli 1986 kiin-
digte P.S. das Arbeitsverhiltnis auf Ende 1986, wurde aber in der Folge von der
Klagerin unter Lohnfortzahlung bis Ende November 1986 von der Arbeit frei-
gestellt. Am 1. Januar 1987 wurde er Geschiftsfithrer bei der Beklagten, einer am
13. November 1986 gegriindeten Aktiengesellschaft fir Ausbausysteme und Fen-
sterbau. Per 3. Midrz 1987 wurde er sodann deren einzelzeichnungsberechtigtes
Mitglied im Verwaltungsrat.

Mit Klage vom 21. April 1987 forderte die Klagerin von P.S. die Zahlung einer
reduzierten Konventionalstrafe. Sodann stellte sie im Januar 1988 beim Einzel-
richter im summarischen Verfahren das Begehren, der Beklagten bis langstens bis
zum 30. November 1988 zu verbieten, fiir ihr Angebot an Metalldeckenverkleidun-
gen und Innenausbausystemen zu werben oder werben zu lassen, Offerten dafiir zu
verfassen, Vertragsverhandlungen zu fiihren, diesbeziigliche Auftrage anzunehmen
oder bereits angenommene Auftrage auszufithren; das Verbot sollte schon vorher
dahinfallen, falls P.S. nicht mehr bei der Beklagten beteiligt, noch bei ihr oder fir
sie tdtig sei. Der Einzelrichter erliess nach Durchfithrung einer Verhandlung am
15. Februar 1988 das anbegehrte vorsorgliche Verbot. Die Beklagte rekurrierte an
das Obergericht, welches den Rekurs mit Beschluss vom 28. April 1988 guthiess.
Dieses ging davon aus, dass Einblicke des Arbeitnehmers in den Kundenkreis des
Arbeitgebers nicht zu den Geschiftsgeheimnissen gehorten, und dass die Verwer-
tung solches Wissens auch nicht unter die Generalklausel falle. Auch seien die stren-
gen Voraussetzungen fir die Realexekution des vertraglichen Konkurrenzverbotes
gemass Art. 340b Abs. 3 (Interesseabwigung) OR nicht gegeben.

Das Kassationsgericht heisst die Beschwerde der Klagerin gut. Aus den Erwig-
ungen:

3. Im folgenden machen die Beschwerdefiihrerin in verschiedener Hinsicht
geltend, der angefochtene Entscheid verletze klares materielles Recht, indem die
Vorinstanz zu Unrecht die Anwendbarkeit des UWG verneint habe.

Die Vorinstanz hat zunéchst eine Berufung der Beschwerdefiihrerin auf Art. 6 des
neuen UWG (nUWG; in Kraft seit 1. Mirz 1988; AS 1988 I, S. 223 ff.) abgelehnt,
weil es vorliegend nicht um die Verwertung von Geschifts- und Fabrikationsge-
heimnissen, sondern um die Verwendung von Kenntnissen gehe, welche sich aus
dem Einblick des Arbeitnehmers in den Kundenkreis des Arbeitgebers ergiaben. Die
Beschwerdefiithrerin hidlt dem - unter Hinweis auf ZR 85 Nr. 67 - entgegen, die
Information iiber die Bedurfnisstruktur von Kunden, um die es hier gehe, gehore
klarerweise zu den durch Art. 6 nUWG geschiitzten Geschéftsgeheimnissen. Indem
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die Vorinstanz die Anwendung des UWG abgelehnt habe, habe sie daher zum Nach-
teil der Beschwerdefiihrerin klares Recht verletzt.

Die Auffassung, wonach Kenntnisse aus dem Einblick in den Kundenkreis eines
Unternehmens nicht unter den Schutz des Geschiftsgeheimnisses fallen sollen,
verletzt tatsdchlich klares Recht. Zunichst ist darauf hinzuweisen, dass das dem
vorliegenden Verfahren zugrundeliegende Konkurrenzverbot ausdriicklich davon
spricht, dass Seger durch seine Téatigkeit wesentliche Einblicke in fachtechnische
Spezialgebiete, «Kundenkreis und andere Geschéftsgeheimnisse der Firma» erhalte
und durch die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schidigen
konnte. Der Einblick in den Kundenkreis wurde also als ein Anwendungsfall der
Kenntnisnahme von Geschaftsgeheimnissen aufgefasst. Es entspricht denn im
weiteren auch der in der Literatur zu Art. 1 Abs. 2 lit. g des alten UWG (aUWG)
vom 30. September 1943 - welche Bestimmung inhaltlich durch Art. 6 nUWG nicht
verandert wurde (vgl. BBL. 1983, I, S. 1071) - einhellig vertretenen Auffassung, dass
Kundenlisten in den Bereich des Geschiftsgeheimnisses fallen (vgl. von Biiren,
Kommentar UWG, N. 7 zu Art. 1 Abs. 2 lit. f und g, S. 157; Treadwell, Schutz von
Geschifts- und Fabrikationsgeheimnissen im schweiz. Wettbewerbsrecht, Ziirich
1956, S. 21; ebenso Druey, Geheimsphire des Unternehmens, Basel u. Stuttgart
1977, S. 134). Nach Troller (Immaterialgiiterrecht, 3. A., S. 419) fallen unter den
Begriff der geschiitzten Geheimnisse Kenntnisse, die selber und unmittelbar nutz-
bringend verwendet werden konnen, wie etwa Kenntnisse tiber Bezugsquellen oder
Abnehmerkreise; diese Kenntnisse verlieren ihren besonderen Wert, wenn sie allen
Konkurrenten zur Verfligung stehen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung zu Art. 162 StGB (in der Fassung gemdss Art. 21 aUWG) fallen unter den
strafrechtlichen Begriff des Geschiftsgeheimnisses «informations qui peuvent
avoir une incidence sur le résultat commercial» (BGE 109 Ib 56, 103 IV 284 m.w.H.;
vgl. auch Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil I, 3. A., S. 146). Einzig die
Formulierung von Art. 340 Abs. 2 OR konnte zu Zweifeln Anlass geben, indem hier
vom Einblick in den Kundenkreis einerseits und in Fabrikations- und Geschifts-
geheimnisse andererseits die Rede ist; dazu kann aber auf den Entscheid des Ober-
gerichtes in ZR 85 Nr. 67, Erw. 2b verwiesen werden, wo liberzeugend ausgefiihrt
wird, dass der Einblick in den Kundenkreis bzw. in die Bediirfnisstruktur von Kun-
den eines Unternehmens gleichzusetzen ist dem Einblick in ein Geschiftsgeheimnis
(a.a.0,, S. 174, 1. Sp.). Besteht somit kein Zweifel daran, dass Kenntnisse dieser Art
den Bestimmungen liber das Geschiftsgeheimnis im Sinne des Wettbewerbsrechts
unterliegen, so beruht die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz auf einer Ver-
letzung klaren materiellen Rechts, was zur Gutheissung der Beschwerde und zur
Aufhebung des angefochtenen Entscheides gestiitzt auf § 281 Ziff. 3 ZPO fiihrt.

4. Da die Sache spruchreif ist und sich iiberdies eine beforderliche Behandlung
aufdrangt, ist der neue Entscheid durch das Kassationsgericht - an Stelle und mit
Kognition der Rekursinstanz - zu treffen (§ 291 ZPO).

a) Zunichst stellt sich die Frage, ob bzw. inwieweit das neue UWG vom 19. De-
zember 1986 auf den vorliegenden Fall zur Anwendung gelangt. Dieser Erlass ent-
hilt keine eigene Ubergangsbestimmung, weshalb Art. 1 SchIT ZGB Anwendung
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findet. Danach ist grundsitzlich jede Riickwirkung ausgeschlossen, d.h. die recht-
lichen Wirkungen von Tatsachen, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts ein-
getreten sind, werden auch nachher gemass den Bestimmungen des alten Rechts
beurteilt. Ob im heutigen Zeitpunkt die Voraussetzungen zum Erlass des anbe-
gehrten vorsorglichen Verbotes gegeben sind, beurteilt sich somit einerseits — soweit
es um Tatbestdnde geht, die sich vor dem 1. Mirz 1988 verwirklicht haben - nach
altem, andererseits - fiir nach dem 1. Mirz 1988 eingetretene Tatbestinde — nach
neuem Recht. Immerhin kommt dieser Unterscheidung keine praktische Bedeut-
ung zu weil sich die Voraussetzungen fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen im
wesentlichen — d.h. abgesehen von hier nicht interessierenden Ausnahmen - durch
das neue Recht nicht gedndert haben (vgl. BBL. 1983 II, S. 1082).

b) Nach dem unter Erw. 3 vorstehend Ausgefithrten fillt die Verwertung von
Kenntnissen aus Kundenlisten unter den Tatbestand von Art. 6 nUWG bzw. Art. 1
Abs. 2 lit. g aUWG. Dass die Beschwerdegegnerin derartige Kenntnisse effektiv
verwendet, erscheint als hinreichend glaubhaft dargetan, und die Einwendungen
der Beschwerdegegnerin, wonach Seger gar keinen Einblick in den Kundenkreis der
Beschwerdefiihrerin habe erlangen konnen, weil ein eigentlicher Kundenkreis nicht
bestehe, scheitert schon an der ausdriicklichen Erwdhnung des Kundenkreises im
Sinne eines Geschiftsgeheimnisses im erwidhnten Konkurrenzverbot. Ferner ist
glaubhaft gemacht, dass die Beschwerdegegnerin in treuwidriger bzw. unrecht-
massiger Weise vom der Kundenkreis der Beschwerdefiihrerin Kenntnis erlangt
hat, indem sie sich das unter Vertragsverletzung preisgegebene Wissen und die Be-
ziehungen Segers zunutze macht, in der Absicht, den Zweck des Konkurrenzver-
botes zu ihren Gunsten zu vereiteln, und im Wissen, dass ein Konkurrenzverbot
nur unter besonders strengen Voraussetzungen vollstreckt werden kann (vgl. die
Erwigungen des Einzelrichters).

Da sich das kldgerische Begehren demnach auf einen der gesetzlich geregelten
Spezialtatbestidnde abstiitzen ldsst, stellt sich die weitere Frage nicht mehr, ob eine
auf die Generalklausel gestiitzte Massnahme auf Beseitigung nur unter den strengen
Voraussetzungen von Art. 340b Abs. 3 a.E. OR erlassen werden konnte. Insbeson-
dere verweist Art. 14 nUWG u.a. auf Art. 28c ZGB; danach geniigt die Glaub-
haftmachung des Anspruchs; nur im Zusammenhang mit der Verletzung durch
periodische erscheinende Medien werden iiberdies besondere Vorausetzungen an
ein vorsorgliches Verbot bzw. eine vorsorgliche Beseitigung gekniipft. Da sich der
Anspruch - unter Vorbehalt der nachfolgend noch zu priifenden weiteren Einwen-
dungen der Beschwerdegegnerin - nach summarischer Priifung der Rechtsfragen
somit jedenfalls nicht als aussichtslos erweist, ist er vorsorglich zu schiitzen (BGE
108 11 72 E. 2a, mw.H.).

¢) Zu den von der Beschwerdegegnerin vor Vorinstanz vorgetragenen Einwen-
dungen ist folgendes festzuhalten:

Unbegriindet ist die Behauptung, es fehle an einem Rechtsschutzinteresse der Be-
schwerdefiihrerin am Erlass einer vorsorglichen Massnahme, weil nicht glaubhaft
gemacht sei, dass seitens der Beschwerdegegnerin ein Verhalten drohe, welches eine
kinftige Verletzung ernstlich beflichten lasse. Mit der Glaubhaftmachung wett-
bewerbsrechtlicher Verstosse in der Vergangenheit spricht die natiirliche Vermutung
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fiir eine andauernde Gefahr auch in Zukunft; es wire damit jedenfalls Sache der
Beschwerdegegnerin, konkret darzutun, dass eine solche kiinftige Gefahr nicht
vorliegt (vgl. dazu Urs Schenker, Die vorsorgliche Massnahme im Lauterkeits- und
Kartellrecht, Diss. Ziirich 1984, S. 36 ff.).

Was die Voraussetzung des nicht leicht ersetzbaren Nachteils betrifft, so kann auf
die zutreffenden und iiberzeugenden Erwigungen des Einzelrichters verwiesen wer-
den. Ob im ibrigen die mit P. S. vereinbarte Konventionalstrafe iiberméssig und
daher sittenwidrig ist, wie die Beschwerdegegnerin geltend macht, ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Verfahrens. Auch hinsichtlich der Frage der Verhiltnis-
massigkeit kann auf den erstinstanzlichen Entscheid verwiesen werden. Dasselbe
gilt schliesslich, soweit die Beschwerdegegnerin den Standpunkt einnimmt, die
Beschwerdefiihrerin habe durch Zuwarten den Anspruch auf Erlass einer vorsorg-
lichen Massnahme verwirkt; auch hier kann auf die zutreffenden Erwdgungen der
ersten Instanz und allgemein auf den Grundsatz verwiesen werden, wonach eine
Verwirkung (bzw. der Tatbestand des Rechtsmissbrauchs) jedenfalls dann nicht ein-
tritt, wenn der Antragsteller die Zeit nicht untitig vergehen liess, sondern versuchte,
seinen Anspruch auf andere Weise durchzusetzen (vgl. Schenker, a.a.0., S. 87).
Im vorliegenden Fall fillt das zunachst von Beschwerdefiihrerin gegen P.S. ange-
strengte Verfahren in Betracht, von welchem sich die Beschwerdefiihrerin verspre-
chen durfte, dass es Seger bzw. die Beschwerdegegnerin von weiteren unzulissigen
Konkurrenzierungen abhalten wiirde.

5. Zusammenfassend ergibt sich, dass in Abweisung des Rekurses die Verfiigung
des Einzelrichters vom 15. Februar 1988 zu bestitigen ist.

Art. 13 lettre d LCD; art. 21 et 154 CPS - «FERRARI 250 GTO»

- Il nexiste pas de risque de confusion entre une voiture ancienne, créée en
nombre restreint et individualisée, et une réplique relativement bon marche,
présentée comme telle par la publicité (c. 5).

- Lorsque la confusion entre l'original et la replique n'est pas possible, le vendeur
de celle-ci n'a pas a s’inquiéter de ce que ses véhicules pourraient étre revendus
comme authentiques et le délit de mise en circulation de marchandises falsi-
fiées ne peut étre réalisé.

- Keine Verwechslungsgefahr zwischen einem alten Automodell, welches in be-
grenzter Zah! und individualisiert erstellt wurde, und einer relativ billigen
Nachbildung, welche als solche in der Publizitit bezeichnet wird (E. 5).

- Wenn keine Verwechslung zwischen dem Original-Modell und der Nachbil-
dung moglich ist, braucht der Verkdufer der Nachbildung sich nicht darum
zZu kiimmern, dass diese nachgebildeten Automodelle als Originale weiter-
verkauft werden konnten und er ist wegen Inverkehrbringen von gefdlschter
Ware nicht strafbar.
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Jugement du Tribunal de police (13¢me chambre) de Genéve du 6 mai 1988, dans
la cause Ferrari S.p.A. er Ministére public ¢/F., S. et G.!

5. Il est reproché en substance 8 W F d’avoir commis une autre infraction a
I'art. 13 d LCD pour avoir en 1984 fait construire ou commencé de construire par
G G des répliques de Ferrari 250 GTO avec I’intention de les commercialiser notam-
ment en Suisse.

W F reconnait également ces faits mais leur conteste tout caractére pénal sous
Pangle de P’art. 13 d LCD.

Lordonnance de condamnation fait état de ce que les répliques fabriquées ou
projetées par W F pouvaient étre confondues avec des authentiques pour le public
qui pouvait croire faussement que ces véhicules étaient d’origine FERRARI.

Les débats devant le Tribunal ont toutefois laissé apparaitre qu’aucun client inté-
ressé par une Ferrari 250 GTO ne pouvait prendre une réplique pour une originale.

En effet, il est notoire que seuls 39 modéles originaux de Ferrari 250 GTO ont été
créés. Chacun de ces modéles a un numéro de chassis déterminé et connu. Cela est
notamment attesté par la documentation versée a la procédure par W F.

Par ailleurs, le prix d’un véhicule original est sans comparaison possible avec
celui d’une réplique.

De surcroit, la publicité émise par W F a propos de ses répliques ne laisse planer
a ce propos aucun doute. Ses véhicules sont bien des répliques et non des originaux.

Certes la forme générale des répliques est approximativement la méme que celle
des Ferrari 250 GTO d’origine, étant précisé que leur forme variait déja d’un modeéle
a lautre.

Toutefois cette similitude dans la forme ne permet pas de retenir qu’il existe un
risque de confusion entre les répliques et les originaux pour les raisons déja indi-
quées ci-dessus (numéro de chassis, prix, publicité).

A ce propos, il convient de souligner que, si la forme peut effectivement jouer un
role dans le risque de confusion pour des produits courants et actuels tels des
montres ou des sacs, tel nest pas le cas s’agissant de répliques de produits anciens
créés en un nombre restreint et individualisés.

Le seul fait d’ajouter sur les répliques la marque originale FERRARI et le sigle ne
crée pas non plus une confusion avec les modéles originaux. Par contre cette appo-
sition est illicite comme déja indiqué puisqu’elle laisse entendre, faussement en
I’espece, qu'’il existe un lien commercial entre FERRARI et F.

Ainsi en Pespeéce la confusion entre les marchandises et I'activité des parties ne
provient pas des constructions de répliques en tant que telles mais uniquement de
ce que les documents publicitaires reproduisent la marque et le sigle original protégé
de FERRARI et que les répliques portent ce sigle et cette marque.

De ce fait W F doit étre libéré de I’infraction qui lui est reprochée, étant toute-
fois rappelé que si ces faits ne tombent pas sous le coup de la disposition pénale de

! F. avait interjeté appel, mais l’action pénale s’est éteinte par suite de son déces.
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Particle 13 d LCD, son auteur peut s’exposer a des poursuites sur le plan civil fon-
dées sur 'article 1 LCD dont le champ d’application est plus large que Particle 13
LCD. Le Tribunal n’a toutefois pas a se prononcer a ¢e propos.

6. Il est également reproché a W F de s’étre rendu coupable de tentative de mise
en circulation de marchandises falsifiées (article 21 et 154 CP) pour avoir tenté de
mettre en circulation des contrefagons de voitures Ferrari 250 GTO en devant pré-
sumer que la qualité de I'imitation était de nature & permettre une revente ultérieure
du véhicule en le donnant faussement pour authentique.

W F conteste cette infraction.

Selon Particle 154 CP, celui qui intentionnellement aura mis en vente ou en circu-
lation des marchandises contrefaites, falsifiées ou dépréciées, en les donnant pour
authentiques, non altérées ou intactes, sera puni pénalement.

En lespéce 'ordonnance de condamnation ne reproche pas 8 W F d’avoir donné
ses véhicules pour authentiques mais d’avoir su ou di prévoir la possibilité pour
Pacquéreur de revendre & des tiers la marchandise comme authentique.

La jurisprudence a effectivement précisé a propos des articles 153 et 155 CP, que
n’est pas punissable celui qui informe ’acquéreur qu’il s’agit d’une contrefacon; par
contre 'infraction est réalisée lorsque l’auteur sait ou peut se douter que 'acquéreur
revendra la marchandise a des tiers en la faisant passer pour authentique (ATF 85
IV 22; JT 1959 IV 56; SJ 1987 p. 55; FJS 1193 p. 9-10).

Cette jurisprudence peut également s’appliquer a Particle 154 CP.

En Pespéce non seulement W F indiquait bien dans sa publicité que ses véhi-
cules nétaient pas authentiques mais encore, comme cela a été déterminé ci-dessus
(chiffre 5), la confusion n’est pas possible. Par conséquent W F n’avait pas a s’in-
quiéter de ce que ses véhicules pourraient étre revendus comme authentiques.

La conclusion et été différente si les répliques avaient porté sur des produits
courants et actuels.

Pour P’ensemble de ces raisons W F doit &tre libéré de Pinfraction de tentative de
mise en circulation de marchandises falsifiées.
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VII. Buchbesprechungen

Centre de droit de 'entreprise de I’'Université de Lausanne « CEDIDAC»: la nou-
velle loi fédérale contre la concurrence déloyale. Travaux de la journée organisée
le 10 mars 1988 a I’Université de Lausanne. Publication « CEDIDAC», No 11,
Lausanne. 125 pages. Fr. 75.-.

Cet institut, instrument remarquable, se consacre a la formation continue, a la
recherche et a la documentation, en particulier dans les domaines du droit intéres-
sant les entreprises industrielles et commerciales. Il se devait donc d’organiser une
journée d’étude quelques jours apres ’entrée en vigueur de la nouvelle LCD, puis de
publier les cing exposés présentés.

Apres une bréve préface, due au professeur Francgois Dessemontet, 'ouvrage con-
tient ces exposés, suivis du texte de la nouvelle loi et d’une bibliographie générale.

Le professeur Edmond Martin-Achard, ancien Béatonnier, expose en quelque
sorte en guise d’introduction «les principes généraux de la nouvelle loix». 1] s’agit-1a
dela synthése de la partie générale du commentaire de la nouvelle LCD publié pres-
que simultanément.

Le professeur Bernard Dutoit étudie ensuite «/es nouveaux délits de concurrence
ou le droit a la poursuite de son ombre». 1l traite successivement de «la réclame
comparative parasitaire» (art. 3 litt. e), des «prix d’appel» (art. 3 litt. f), des «ventes
agressives» (art. 3 litt. h), du «dénigrement des prix» (art. 3 litt. a), de «la réclame
trompeuse concernant les prix, Pentreprise ou la raison de commerce» (art. 3 litt. b),
de «la tromperie par des primes» (art. 3 litt. g) et de «l’incitation a la rupture de
contrat» (art. 4 litt. a) ~ étant précisé que «l’exploitation d’une prestation d’autrui»
(art. 5) et «l’utilisation de conditions commerciales abusives» (art. 8) ont a cette
journée d’étude fait I'objet d’exposés particuliers (v. ci-aprés). Sont particulierement
instructives les réflexions sur la réclame comparative parasitaire et sur les prix
d’appel. Spécialiste du droit comparé, le professeur Bernard Dutoit apporte, en
outre, aux juristes suisses d’intéressants éléments du droit étranger et rappelle les
travaux des colloques de droit comparé qui furent consacrés a ces thémes et publiés
dans «Comparativay, respectivement No 19 et 7, colloques organisés par le Centre
universitaire de droit comparé de Lausanne et ’Association suisse d’étude de la con-
currence. La répression de la pratique des prix d’appel provoqua, on s’en souvient,
des débats passionnés au Parlement; I’interprétation de la disposition nouvelle ne
sera en tout cas pas aisée . . . En introduction a son analyse de ces dispositions
nouvelles (pages 17-18), le professeur Bernard Dutoit insiste avec force sur la valeur
évidente de la clause générale, ce nonobstant 'augmentation de 10 a 22 des cas
donnés a titre exemplatif dans la loi: «En matiére de concurrence déloyale, le droit
court toujours apreés son ombre, ou plus exactement derriére 'imagination des con-
currents qui ne sont jamais en reste pour passer entre les mailles du filet [égislatif.
C’est pourquoi la clause générale constitue le pilier indispensable de toute loi sur la
concurrence déloyale.»

Le professeur Francois Perret étudie ensuite 'une des nouvelles clauses exem-
platives (art. 5): «la protection des prestations» et cela en des termes fort critiques
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et, notamment, au regard de la protection que pourra accorder la future LDA. Le
poids de ces remarques est d’autant plus grand que l'auteur est 'un des meilleurs
spécialistes de ce sujet. Autre clause exemplative nouvelle: 'utilisation de condi-
tions commerciales abusives (art. 8). Elle est remarquablement analysées par le
professeur Frangois Dessemontet sous le titre: «/e contréle judiciaire des conditions
générales», ce qui donne aux lecteurs ’occasion de lire en premiére partie des pages
pénétrantes sur le droit privé des conditions générales, en Suisse et & I"étranger. En
seconde partie, I'art. 8 est analysé avec minutie. Faute d’une loi spéciale sur les
conditions générales ou d’une loi générale sur la protection des consommateurs, cet
article 8 deviendra une norme essentielle de notre droit, autorisant un contréle
judiciaire abstrait des conditions générales, c’est-a-dire un systéme supérieur a
I’actuel recours a I’art. 2 CCS. Et il conclut (page 87): «. . . nous croyons aussi que
larticle 8 LCD va revigorer la jurisprudence de droit civil sur les conditions géné-
rales. Le Parlement a voulu appuyer les timides avancées du Tribunal fédéral dans
le domaine des clauses insolites. Nul doute que les juridictions inférieures repren-
dront avec vigueur les arguments fondés sur le droit privé, du moment que les débats
aux Chambres fédérales viennent de souligner avec quelle défaveur les honnétes
gens considérent ’abus des conditions générales dans la vie des affaires.» - et cela
aprés avoir encore examiné les sanctions: nullité absolue ou relative, totale ou
partielle.

La meilleure des lois ne serait rien sans un encadrement judiciaire adéquat, d’ou
il fallait examiner aussi «/es actions en justice». C’est 'objet du dernier exposé, dii
au soussigné, ancien Batonnier et ancien président de la Ligue internationale du
droit de la concurrence. Cet exposé traite des actions civiles et des actions pénales,
y compris la compétence, la qualité pour agir et pour défendre, la prescription, les
mesures provisionnelles.

Jaques Guyet

Cherpillod, Ivan: La fin des contrats de durée. Publication CEDIDAC No 10, Lau-
sanne 1988. 275 pages. Fr. 75.-.

Apreés avoir examiné la notion de contrat de durée, 'auteur analyse les problemes
soulevés par la fin de ces contrats nommeés et des contrats sui generis: durée maxi-
male du contrat, résiliation, changements dans la personne de 'un des cocon-
tractants, violation du contrat. Dans une seconde partie, I'auteur s’attache plus
particuliérement & trois contrats sui generis: représentation exclusive, licence de
brevet et licence de savoir-faire.

Nul doute qu’une telle étude, clairement présentée et fort bien documentée,
rendra de précieux services aux praticiens.

Jaques Guyet



148

Graz, Dominique: Propriété intellectuelle et libre circulation des marchandises,
Etude de Pépuisement des droits de propriété intellectuelle en droit suisse, en droit
communautaire et selon 'accord de libre-échange Suisse-CEE. Travaux et recher-
ches du Centre universitaire de droit comparé de Lausanne, Comparativa No 37,
librairie Droz 1988. 215 pages. Fr. 60.-.

Cet ouvrage fort remarqué a valu a son auteur le soutien de PAELE et du Conseil
de ’Europe. Il est d’une clarté et d’'une écriture remarquables. Cet ouvrage est tout
a fait d’actualité a la veille de I’achévement du marché unique de la CEE, complété
par la création de «I’espace économique européen» réunissant les pays de la CEE
et de PAELE; il mérite une large audience méme en dehors de Suisse.

Dans la premiére partie de son ouvrage, M. Dominique Graz rappelle les fonde-
ments: la protection de la propriété intellectuelle et le probleme de la territorialité
de cette protection, puis le contenu et la portée de ’accord de libre-échange Suisse-
CEE avec l'importante question (controversée) de l’applicabilité directe de cet
accord selon la jurisprudence suisse (I’arrét «OMO» est a nouveau critiqué, mais est
soulignée ensuite ’évolution de cette jurisprudence) et communautaire.

Dans la seconde partie. M. Dominique Graz étudie le principe de I’épuisement
dans les droits nationaux puis sur le plan international. Enfin ce principe est encore
exposé dans le cadre des unions économiques particuliéres: CEE, accord de libre-
échange Suisse-CEE et AELE. Lauteur insiste pour une interprétation dynamique
et extensive de cet accord Suisse-CEE et pour son application directe.

Enfin, en annexe, sont publiés des extraits du traité de Rome et de I’accord de
libre-échange et un tableau de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse et de la
Cour de justice des CE en matieére d’épuisement des droits de ‘1 propriété intel-
lectuelle, ainsi qu’une précieuse bibliographie.

Pour l'auteur, le point essentiel est celui de la territorialité du principe de ’épuise-
ment du droit, plus précisément quel territoire prendre en considération: le territoire
suisse (ou d’un autre pays de PAELE) ou I’'espace économique formé par les pays de
la CE et ceux de PAELE (liés a la CE par des accords paralléles de libre-échange)?
Ne conviendrait-il pas d’appliquer tout d’abord I’épuisement international globale-
ment 3 tous les pays de ’AELE puis ensuite entre eux et la CE, avec évidemment
quelques restrictions ne s’agissant pas encore la d’un véritable marché international.
Il conclut (pages 191-192):

«Pour ce qui concerne les échanges entre la Suisse et la CEE, on admet, si
I’on veut respecter le but de PAccord Suisse-CEE, que ses dispositions sur la
libre circulation des marchandises nécessitent aussi de limiter I’exercice des
droits de propriété intellectuelle. Le principe de I’épuisement tel qu’il est défini
et appliqué par la Cour de justice des Communautés est par conséquent dans
une large mesure transposable aux relations commerciales régies par "Accord
Suisse-CEE. Cette solution est aussi valable pour les accords de libre-echange
conclus par la CEE avec les autres Etats membres de PAELE, pour autant que
ces pays accordent un effet direct a I’accord qui les lient a la CEE.

En outre, la reconnaissance du principe de puisement dans le cadre des
échanges entre la CEE et les pays de 'AELE sera précieuse lorsque la CEE
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parviendra a unifier le droit de la propriété intellectuelle; ’'adoption a cette
occasion d’une clause d’épuisement limitée au territoire du Marché commun ne
devrait en aucun cas empécher un épuisement dans le cadre des accords de
libre-échange; sans quoi, le droit communautaire serait en effet contraire aux
dispositions de ces accords qui suppriment les restrictions quantitatives et les
mesures d’effet équivalent.

Enfin, ’évolution de la Communauté européenne nous parait rendre inévita-
ble une plus grande intégration, sous une forme ou sous une autre, de la Suisse
dans le Marché commun. Aussi nous permettons-nous de formuler I’espoir
qu’aussi bien les particuliers que la CEE et les Etats liés par ’Accord Suisse-
CEE seront a méme de profiter des droits qui leur sont garantis par cet accord
et de les faire respecter.»

Jaques Guyet

Martin-Achard, Edmond: la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 dé-
cembre 1986 (LCD). Collection juridique romande, Payot Lausanne. 160 pages,
Fr. 49.-.

Le professeur Edmond Martin-Achard, ancien président de la Ligue internatio-
nale du droit de la concurrence et ancien président de I’Association suisse d’é¢tude
de la concurrence (son groupe suisse), ancien Batonnier de ’Ordre des avocats de
Geneéve, nous a donné la un commentaire de la nouvelle loi dont il faut souligner la
profondeur de la réflexion et 'intérét pour les praticiens.

Mais il ne s’agit pas uniquement d’un commentaire de la nouvelle loi: 'auteur
va bien au-dela. En effet, aprés avoir exposé dans une introduction Ia justification
de cette nouvelle loi, abrogeant et rempla¢ant la loi sur la concurrence déloyale du
30 septembre 1943, l'auteur nous expose brillamment dans une «partie générale» les
problémes de la concurrence déloyale, c’est-a-dire de la lutte pour la concurrence
loyale. Sur une quinzaine de pages, il aborde successivement: a) Origine de I’ex-
pression concurrence déloyale; b) A propos de la notion de la LCD; ¢) Les prix;
d) Régles déontologiques (les usages); e); La morale commerciale; f) Les exces de
la concurrence; g) Que veut assurer le législateur; h) Quelques définitions de la
concurrence déloyale; i) Le role du juge.

Nous releverons dans cette partie générale quelques points. L’auteur approuve
I’abandon par la jurisprudence (ATF 107 II 293) du «Leistungsprinzip», doctrine
qu’il avait toujours combattue. Cauteur souligne I'importance des usages honnétes
et des regles déontologiques qui les expriment et a cette occasion rend un hommage
justifié a 'influence de la France dans la rédaction du droit conventionnel, en parti-
culier l'art. 10bis CUP; il remarque aussi: «Si la France est, comme on l’a dit, la
patrie de la propriété intellectuelle, elle est également la créatrice de la notion de
la concurrence déloyale et, par la méme, des régles applicables pour en assurer le
respect». Les réflexions sur la morale commerciale, le but du législateur suisse et le
role du juge, démontrent la profondeur de la pensée philosophique de I'auteur; il
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s’était déja exprimé la-dessus, exemples jurisprudentiels a I’appui, dans un article
paru au JT 1977 I p. 34 ss: «La notion de la concurrence déloyale».

Comme le rappelle Pauteur, I'application de la clause générale par les tribu-
naux se révela souvent décevante (le message du Conseil fédéral ’avait bien sou-
ligné), faisant en définitive preuve de trop de retenue et d’un libéralisme excessif
et ceci, faut-il le dire, tandis que les plaideurs montraient trop de timidité ou
pas assez d’imagination dans leur argumentation. En fin de ce compte-rendu,
quant a cette partie générale de 'ouvrage, nous citerons cet extrait de la page 31:
«Ce que la LCD apporte, c’est, nous semble-t-il, une conception plus positive
de la concurrence dont la loi veut imposer la loyauté. La LCD visait plutdt les
«mauvais gar¢ons» de la lutte économique. La loi nouvelle s’arrétera moins a
la condamnation de ces derniers qu’a P’affirmation de la nécessité du strict respect
des régles de la bonne foi par I'ensemble de ceux qui se trouvent mélés directe-
ment ou indirectement a la concurrence (en définitive, la sanction des mauvais
gargons s’imposera d’autant plus). La loi veut créer un nouvel état d’esprit plus
positif donc, dans le sens d’un respect plus marqué du concurrent et du public,
ce dernier étant invité & se considérer comme un partenaire directement intéressé
a la concurrence, titulaire de droits incontestables mais soumis également a des
devoirs.

Le rdle de plus en plus grand que joue le consommateur dans les problémes que
pose la lutte économique justifie que ’on envisage une extension de la notion de
la déloyauté». Autre apport, 'auteur le reléve aussi, I'intérét désormais de la recon-
naissance de la qualité pour agir des associations de consommateurs.

Il conclut cette partie générale par un appel aux magistrats (page 32):

«La jurisprudence qui sera rendue sur la base de la nouvelle loi sera sui-
vie avec intérét. Nos tribunaux trouveront peut-étre un second souffle dans
I’étude et I'application de la LCD, & défaut de découvrir souvent dans la loi
nouvelle des indications facilitant leur décision. Le juge en restera a I’appli-
cation des régles de la bonne foi, liée a une notion mieux affirmée de la con-
fiance que 'on peut s’attendre a voir respectée dans I’intérét des concurrents et
du public. Il trouvera peut-étre, nous allons le voir, dans les exigences du bon
fonctionnement de la concurrence et de sa clarté, des motifs pour se montrer
plus exigeant.

La «partie spéciale» commente article par article la nouvelle loi (pages 33 a 117),
en la comparant au le droit antérieur, en se référant 4 la jurisprudence, a la doctrine
(en particulier a la journée d’étude du CEDIDAC) et, au besoin, aux travaux parle-
mentaires. Ce commentaire a la fois d’un praticien expérimenté et d’un enseignant
de la concurrence déloyale nous donne un précieux outil de travail. Ca et l1a sont
rappelés certains principes théoriques fondamentaux et sont données s’il le faut des
observations sur la jurisprudence antérieure.

Louvrage s’achéve par une bibliographie et le texte de la loi et des ordonnances
d’exécution (indication des prix, valeur litigieuse déterminante, liquidations).

Jaques Guyet
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Pasche, Jean-Daniel: La protection des armoiries fédérales et de lindication
«Suisse». Collection de travaux publiés par la Faculté de droit et des sciences
économiques de ’Université de Neuchétel, série juridique, No 25. Editions Ides
et Calendes, Neuchatel 1988. 110 pages. Fr. 60.-,

Ce trés intéressant ouvrage étudie dans ses deux premiéres parties, d’une part
la protection des armoiries fédérales, d’autre part la protection de l'indication
«Suisse», de lege lata. Aprés un bref historique, auteur analyse le droit con-
ventionnel, puis le droit suisse et les traités bilatéraux. Des éléments de droit
comparé, allemand et francais, de méme que la protection a I’étranger sont aussi
abordés.

La troisiéme partie de 'ouvrage traite de la protection de lege ferenda des armoi-
ries fédérales et préconise une révision complete de la Joi du 5 juin 1931, simul-
tanément a la révision en cours du droit des marques et du droit des indications de
provenance.

Cet ouvrage fort bien documenté sera sans doute appelé a rendre de grands ser-
vices dans un domaine jusqu’ici peu connu et peu étudié en doctrine, en dépit de
son intérét juridique et de ’'importance économique du symbole de I’origine suisse.
Son lecteur ne sera pas dégu. I1 orientera certainement les futurs travaux législatifs,
qui porteront sur la protection des indications directes et indirectes de provenance,
sans parler de ceux déja avancés de révision totale de la loi sur les marques. Il y aura
lieu pour le législateur de décider le maintien ou non d’une réglementation extréme
de 'usage des armoiries fédérales, alors méme qu’elles constituent aussi une indi-
cation indirecte de provenance.

Jaques Guyet

Vogel, Louis: Droit de la concurrence et concentration économique, Etude com-
parative. Editions Economica, Paris. Collection Droit des Affaires et de ’Entre-
prise, 1988. 427 pages. FF. 195.~.

Ce trés important ouvrage, préfacé par le professeur Berthold Goldman, a valu
a son auteur le prix Jacques Lassier décerné tous les deux ans par la Ligue Inter-
nationale du Droit de la Concurrence; cet ouvrage a été couronné par la Chan-
cellerie des Universités de Paris (Prix Dupin Ainé), ’Université de Paris Il et la
Fondation Internationale pour ’Enseignement du Droit des Affaires.

Sa premiere partie a pour titre: «Le besoin de contréle: le degré de concentra-
tion, facteur de la qualification juridique»; la seconde partie: «Lessor du contrdle:
Popération de concentration, objet de la qualification juridique»; la troisiéme
partie: «Le destin du contrdle: 'opération de concentration, catégorie juridique?».
Les systémes juridiques étudiés sont ceux de la CEE, la France, 'Allemagne et les
Etats-Unis.

Ainsi que 1’écrit le professeur Berthold Goldman dans sa préface:

«. .., Pouvrage de M. Louis Vogel suscite et nourrit la réflexion sur la nature,
I'objet et 'autonomie des regles de droit économique qui gouvernent les con-
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centrations d’entreprises. Il apporte ainsi, au-dela de la richesse de l'infor-
mation et de l'analyse, une contribution fondamentale a la théorie géné-
rale du droit de la concurrence: nul doute que des générations d’étudiants
et de chercheurs viennent désormais y puiser une perspective véritablement
juridique sur la concurrence, moteur de ’économie de marché.»

Jaques Guyet

Jung, Alfred: Der Schutz von geographischen Herkunftsangaben im multi- und
bilateralen europdischen Vertragsrecht sowie im EG-Recht.

In dieser ausserordentlich griindlichen und umfassenden Dissertation der Hoch-
schule St. Gallen geht der Verfasser der Frage nach, ob geographische Herkunfts-
bezeichnungen schutzwiirdig sind und wie ein allfilliger Schutz am besten aus-
zugestalten wire. Er sieht die wesentlichen Beeintrachtigungen der Herkunftsbe-
zeichnung nicht allein in unrichtigen Angaben, sondern namentlich in anlehnenden
Bezugnahmen und in Aufweichungen durch Anrainer- und Lizenzproduktion, die
Benutzung fiir minderwertige Produkte und die Monopolisierung durch Marken
und Firmen. Eingehend wird sodann der heute kaum mehr zeitgemaisse Schutz
durch die Pariser Verbandsiibereinkunft, das Madrider Herkunftsabkommen und
das Stresaer Kdseabkommen dargestellt, der durch das zwar effiziente, aber nur von
wenigen Staaten ratifizierte Lissaboner Ursprungsabkommen ergédnzt wird.

Wesentliche Fortschritte im Schutzniveau sicht der Verfasser in den bilateralen
Vertrdgen des sog. neuen Typs, welche Deutschland im Jahre 1960 mit Frankreich
und im Jahre 1967 mit der Schweiz abgeschlossen hat. Diese Vertrédge, die seither
durch viele weitere bilaterale Vertrige erganzt worden sind, kommen den Wiinschen
nach einer umfassenden Sicherung geographischer Angaben sehr entgegen. Der
Verfasser schldgt denn auch zu Recht vor, diese Vertrdge zu vermehren, um deren
territorialen Geltungsbereich weiter auszudehnen. Mittelfristig wiirde sich aus diesen
Vertragen ein standardisierter EG-Schutzvertrag herausschilen, und die Gemein-
schaft kdnnte zusatzliche Vertrdge mit anderen europiischen Staaten abschliessen,
wie dies bereits mit Osterreich der Fall ist. Da wesentliche Verbesserungen des inter-
nationalen Schutzes durch eine Revision der Pariser Verbandsiibereinkunft kaum
erreichbar sein diirften, wire damit mindestens in Europa ein einheitliches Schutz-
niveau erzielbar.

Ein anderes Schutzkonzept basiert auf dem Institut der Gewéhrleistungsmarke,
das auch fiir geographische Herkunftsbezeichnungen zur Verfiigung gestellt werden
konnte. Dieses System ist zwar administrativ und finanziell etwas aufwendiger, aber
dafir flexibler und wirkungsvoller. Es ermoglicht dem Inhaber, im Benutzungs-
reglement genaue Anforderungen hinsichtlich Produktionsort und Qualitét festzu-
legen. Durch die Anforderung des Gegenrechts kénnten voraussichtlich auch weitere
Staaten auf ein solches Schutzsystem verpflichtet werden.

Die vielfaltigen Anregungen und Kritiken des Autors zeigen, welch weiter Weg
zum Schutz von Herkunftsangaben noch zu gehen ist. Dabei sind nicht nur die
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«Siinden der Vergangenheit» zu bewiltigen, sondern es sind leider auch heute noch
viele Vorurteile abzubauen, welche einer wirksamen Verteidigung aller geographi-
schen Angaben entgegenstehen.

Lucas David

Kernprobleme des Patentrechtes, Festschrift zum einhundertjihrigen Bestehen
eines eidgendssischen Patentgesetzes (herausgegeben vom Institut fiir gewerb-
lichen Rechtsschutz / INGRES in Ziirich), Bern 1988 (X+ 548 S.).

Nach dem Urheberrecht (1983) hat nun auch das schweizerische Patentrecht seine
Zentenariums-Festschrift; sie reiht sich in Aufmachung und Inhalt (wie auch im
stolzen Preis!) wiirdig an die Vorgidngerin (100 Jahre URG; Rezension in SMI 1984,
S. 409 ff.) an.

Die insgesamt 28 Beitrédge, von denen hier nur ein Teil wenigstens erwidhnt werden
kann, sind in sechs Abschnitte gegliedert:

- Die Urspiinge enthilt nebst einer Darstellung der kantonalen Patentgesetze aus
der Feder von P-A. Morand u.a. Beitrige von M. Pedrazzini iiber die Entwick-
lung des Erfindungsbegriffs und von M. Rehbinder iiber die Arbeiternehmer-
erfindung,

- Die Erfindungen geht nach einem allgemeinen Beitrag (Patentanspruch und
Erfindung) von A. Briner auf die einzelnen technischen Gebiete ein. Besonders
aktuelle sind die Artikel von O.A. Stamm (Biotechnologische Erfindungen) und
von R.G. Briner (Informatik-Erfindungen).

- Die Schutzvoraussetzungen werden im dritten Abschnitt behandelt. Wihrend
R. Egli die Formal- und Sachpriifung und E. Caussignac die Vorpriifung und die
Beschwerde darstellen, befassen sich Th. und M. Ritscher mit der Crux der mei-
sten Patentnichtigkeitsprozesse: dem fiktiven Fachmann als Massstab des Nicht-
naheliegens.

- Der Rechtsschutz ist Gegenstand des vierten Abschnitts, der vor allem die pro-
zessfilhrenden Anwiéltinnen und Anwilte interessieren diirfte. M.J. Lutz (Die vor-
sorgliche Massnahme) und L. David (Schadenersatz) widmen sich zwei alten und
doch immer wieder neuen Problemkreisen; F. Vischer, der Vater des am 1. Januar
1989 in Kraft getretenen IPRG, stellt das IPR des Immaterialgiiterrechtes unter
besonderer Beriicksichtigung des Patentrechtes dar.

- Die Schweiz und die Welt zeigt die internationalen Patentrechtsbeziige unseres
Landes auf: R. Grossenbacher (PVU), P Braendli (EPU), A. Bogsch (OMPI),
F. Curchod (PCT) und J-L. Comte (Internationale Harmonisierung des Patent-
rechts) sind die berufenen Autoren.

- Ein Entscheidungsregister von D. Alder rundet die Jubildumsschrift ab. Es ent-
hélt nach Stichworten und nach Gesetzesartikeln geordnet einen Uberblick iiber
die patentrechtlichen Urteile aus BGE, BIZR und SMI von 1888 bis 1987. Das
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Register diirfte - dies als Anregung an den Verlag - auch in Form der Separataus-
gabe einen Markt finden.

Die gliickliche Verbindung von wissenschaftlicher Durchdringung und Praxis-
bezogenheit, die durchwegs gut verstandliche Sprache der Autoren (leider gerade in
juristischen Publikationen langst keine Selbstverstindlichkeit mehr!) sowie das
niitzliche Entscheidungsregister machen die Jubildumsschrift zu einem wichtigen
Werkzeug des Patentrechtsjuristen werden lassen; den Ruf nach der ldngst falligen
Neuauflage des Grosskommentars Blum/Pedrazzini wird das Buch allerdings nicht
zum Verstummen bringen.

Felix H. Thomann

Nimmer, Melville B. and Gfeller, Paul Edward (Editors): International Copyright
Law and Practice (21 jurisdictions, 1 loosleaf volume), Matthew Bender & Co.
Inc. Albany, New York 12204 USA, 1988, US$ 95.

Die in Loseblatt-Sammlungen herausgegebenen Zusammenfassungen von Ge-
setzen und Rechtsprechungen in Spezialgebieten aus verschiedenen Liandern durch
den Verlag Matthew Bender sind weltbekannt und brauchen nicht ndher vorgestellt
zu werden. Die vorliegende Sammlung {iber das Urheberrecht befasst sich mit der
Gesetzgebung und Praxis in der EG, in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien,
Canada, Tschechoslowakei, Frankreich, BRD, Griechenland, Ungarn, Indien,
Israel, Italien, Japan, Niederlande, Polen, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Konig-
reich, USA. Die Autoren sind Professoren und bekannte Spezialisten des Urheber-
rechts. Uber Frankreich schreibt zum Beispiel Prof. Robert Plaisant, iiber Deutsch-
land Adolf Dietz, iiber die Rechtsverhiltnisse in der Schweiz Prof. Frangois Desse-
montet. Das Inhaltsverzeichnis ist fiir alle Lander gleich gestaltet, mit Ausnahme
des EG-Rechts, welches durch Herman Cohen Jehoram und Charles Gilen behan-
delt wird; zunichst mit einem Uberblick iiber das EG-Recht und die iibernationale
Geltung dieses Rechts; die anschliessenden Abschnitte behandeln den freien Giiter-
verkehr, das Wettbewerbsrecht unter besonderer Beriicksichtigung von Art. 85
und 86 des EG-Vertrages und der cinschligigen Rechtsprechung iiber Urheberrecht.
Die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Landerberichte enthalten vorerst eine Be-
sprechung der verschiedenen Werkkategorien. Die Nachbarrechte und die Ab-
grenzung zu anderen gewerblichen Schutzrechten werden speziell behandelt. Als
weitere «special problems» sind die Aspekte der Computersoftware, der vertrau-
lichen Schreiben und der Portraits sowie der Slogans und der Reklame behandelt.
Ausfihrlich sind die Kapitel iiber Schutzdauer, Inhaberschaft und Transfer, for-
melles Recht, zwischenstaatliches und konventionelles Recht, droit moral, Vor-
gehen bei Verletzungen ausgearbeitet.

Diese sehr interessante Sammlung ist speziell fiir eine rasche Orientierung der
angelsdchsischen Rechtspraktiker gedacht, aber auch fiir den schweizerischen Rat-
suchenden sehr niitzlich.

Christian Englert
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I1X. Mitteilung / Information

Colloque CEDIDAC du 3 novembre 1989 sur
LA REVISION DU DROIT DAUTEUR

Le CEDIDAC - Centre du droit de I'entreprise de ’Université de Lausanne -
organise, en collaboration avec P'Institut suisse de droit comparé, un colloque sur
le droit d’auteur auquel participeront de nombreux spécialistes européens.

Le colloque se tiendra a I'Institut suisse de droit comparé a Lausanne (Suisse),
vendredi 3 novembre 1989.

Les thémes qui seront abordés sont les suivants:

- le droit d'auteur en Suisse: les grands thémes de la révision par le professeur
Frangois Dessemontet

- les ceuvres d’employés et les oeuvres commandées, par M. Adolf Dietz

- la protection des interprétes et autres droits voisins, par le professeur André
Fran¢on

- la reprographie, par le professeur Paul Geller

- la perception collective des redevances, par le professeur Herman Cohen Jehoram

Langues: frangais, allemand, anglais.

Renseignements et inscriptions auprés de I’Institut suisse de droit comparé;
Dorigny, CH-1015 Lausanne, Téléphone (021) 692 40 77.
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Unterschiedliche Anforderungen
an schweizerische und europiische Patente*

von Dr. Jean-Louis Comte, Fribourg

Das Thema umfasst zwei zusammenhéngende Fragen:

1) Begriindet die Rechtssetzung unterschiedliche Anforderungen an nationale
und europaische Patente beziiglich ihrer Giltigkeit?

2) Stellt die Rechtsprechung bzw. die Amtspraxis unterschiedliche Anforder-
ungen?

Selbstverstiandlich stehen hier nur diejenigen europiischen Anmeldungen und
Patente zur Diskussion, die fiir die Schweiz und Liechtenstein wirksam sind.

1. Unterschiede in der Rechtssetzung

Die erste Frage kann grundsitzlich mit «Nein» beantwortet werden; seit 1976
sind die Nichtigkeitsgriinde des schweizerischen Rechts denjenigen im Europai-
schen Patentiibereinkommen im wesentlichen angepasst. Abgesehen von redaktio-
nellen Abweichungen — die vorwiegend auf Ubersetzungsprobleme zuriickzufithren
sind - bestehen aber vier Ausnahmen, die allerdings mehr theoretische als prakti-
sche Bedeutung haben:

1) Fiir die diteren Rechte gilt nach dem Patentgesetz der sog. «prior claim ap-
proach», d.h. dass nur der in den Anspriichen definierte Gegenstand eines nicht
vorverdffentlichten Patents mit dlterem Anmelde- oder Priorititsdatum einem jiin-
geren Patent neuheitsschidlich entgegensteht. Beim Européischen Ubereinkommen
ist es der ganze urspriingliche Inhalt der veroffentlichten Anmeldung. Daher ist
auch die Moglichkeit geschaffen worden, eine europiische Anmeldung, die wegen
eines dlteren Rechts keinen Erfolg hatte, oder ein europiisches Patent, das aus dem
gleichen Grunde widerrufen wurde, in eine schweizerische Anmeldung umzuwan-
deln. MW. ist bisher von dieser Moglichkeit kaum Gebrauch gemacht worden.

2) Die Erweiterung eines erteilten europidischen Patents ist kein Nichtigkeits-
grund, soweit sie nicht iiber den urspriinglichen Inhalt hinausgeht. Wenn nédmlich

" Leicht abgeanderte Fassung des am 31. Oktober 1989 an einer Veranstaltung des INGRES in
Zirich gehaltenen Referates.
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die Einspruchsabteilung oder die Beschwerdekammer des Europiischen Patentamts
oder das Amt in Bern - anlisslich eines Teilverzichts - irrtiimlich eine solche Er-
weiterung zugelassen haben, so ist nicht einzusehen, warum der Inhaber mit dem
Verlust seines Rechts — und vielleicht seines ganzen Rechts - bestraft werden miisste.

3) Bekanntlich ist eine Neuheitsschonfrist inbezug auf Offenbarungen vorgese-
hen, die durch einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Patentbewerbers
oder durch eine Zurschaustellung an einer offiziellen internationalen Ausstelung er-
folgt sind. In der Schweiz erstreckt sich diese Schonfrist nicht nur auf die 6 Monate
vor dem Anmeldedatum (wie beim EPUe), sondern gegebenenfalls auch auf die
6 Monate vor dem Prioritdtsdatum. Der Patentbewerber, der diese Schonfrist fiir
seine Erstanmeldung im Ausland in Anspruch genommen hat, fillt also bei der
Zweitanmeldung in der Schweiz nicht der eigenen Guillotine zum Opfer!

4) Verfahren der Therapie, Chirurgie und Diagnostik sind gemiss der Sonder-
regel von Art. 2 Bst. b PatG von der Patentierung ausgenommen, wihrend das
EPUe sie als «nicht gewerblich anwendbar» gelten ldsst. Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass dieser Unterschied mitverantwortlich ist fiir die bisher strengere An-
wendung des Ausschlusses in der Schweiz, namentlich im Bereich der Diagnose-
verfahren. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf das Bundesgerichtsurteil
vom 21.9.82 «Verfahren zur Uberwachung der Herztitigkeit» (BGE 108 11 221).

II. Unterschiedliche Praxis der Amter

Wenn wir die Anwendung der jeweiligen Vorschriften des materiellen Patent-
rechts durch die Amter vergleichen, so kann im allgemeinen eine recht gute Uber-
einstimmung festgestellt werden; allerdings besteht eine wesentliche Ausnahme bei
den Anforderungen an die Offenbarung der Erfindung in der Anmeldung.

- Nach den Priifungsrichtlinien des BAGE (X-53.3) ist die Offenbarung «die
Summe aller technischen Informationen, die der Fachmann in Erginzung oder
Abénderung des Standes der Technik braucht, um die Erfindung ausfithren zu
konnen». Bei der Piifung wird also vorausgesetzt, dass der Fachmann den Stand der
Technik - im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG - kennt, wie bei der Beurteilung der er-
finderischen Tatigkeit (Art. 1 Abs. 2 PatG). «Die nachtrigliche Nennung vorbe-
kannter Tatsachen in der Beschreibung, im Zusammenhang mit der Offenbarung,
hat keine Datumsverschiebung zur Folge» (X-533.5); sie geht namlich nicht iiber die
urspriingliche Offenbarung hinaus. Das gleiche gilt {ibrigens, wenn der Stand der
Technik in der Einleitung der Beschreibung aufgrund des Recherchenberichts er-
ganzt wird.

- Nach den Beschwerdekammern des EPA hingegen (vgl. Amtsblatt EPA 1987,
S. 5 ff.) stehen dem Fachmann in dieser Sache lediglich diejenigen Informationen
zur Verfiigung, die er «dem Dokument selbst oder seinem allgemeinen Fachwissen
entnehmen kann». Was «erst durch eine umfassende Recherche gefunden werden
kann, ist nicht dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen».

- M.MW. gibt es noch keine schweizerische Rechtsprechung zu dieser Frage.
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HI. Erfindungshohe bzw. erfinderische Titigkeit

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem wichtigsten und haufigsten Nichtigkeits-
grund, namlich dem Fehlen der Erfindungshohe bzw. der erfinderischen Tatigkeit,
und zwar zunichst allgemein, dann spezifisch mit Bezug auf die sog. Aufgaben-
erfindung und die Aufgabe als Beurteilungsgrundlage.

Die diesbeziiglichen Bestimmungen des Europidischen Patentiibereinkommens
und des 1976 revidierten Patentgesetzes sind zwar verschieden formuliert: im Gesetz
wird der Begriff «erfinderische Tatigkeit» nicht erwdhnt und fiir seine Umschrei-
bung ist eine negative Form gewihlt worden: «Was sich in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik (Art. 7) ergibt, ist keine patentfihige Erfindung» (Art. 1
Abs. 2 PatG).

Die europiische Formulierung ist positiv: «Eine Erfindung gilt als auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhend, wenn sie sich fiir den Fachmann nicht in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt» (Art. 56 EPUe).

Dies sind aber redaktionelle Unterschiede; materiell besteht Ubereinstimmung.
Ob die negative Form Folgen fiir die Verfahrensregeln haben kann, werde ich spater,
im Zusammenhang mit der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE
untersuchen. Die erstrebte Ubereinstimmung der Anforderungen ist auch aus den
Erlduterungen in der Botschaft vom 24, Mirz 1976 (S. 66) ersichtlich: «Eine An-
passung des schweizerischen Rechts in diesem letzten Punkt ’(der erfinderischen
Tatigkeit)” ist unerldsslich. Es muss vermieden werden, dass ein giiltiges Patent
erwirkt werden kann fiir einen Gegenstand, der nach europiischem Recht nicht
patentféhig ist, oder umgekehrt».

Bei der Rechtsprechung ist ein umfassender Vergleich noch nicht moglich; es
liegen wohl Entscheide der Beschwerdekammern des BAGE, aber mW. noch keine
Bundesgerichtsurteile zu Art. 1 Abs. 2 des neuen Rechts vor. Um die Anderungen
zu erfassen, die beim Ubergang zum neuen Recht notwendig oder wiinschbar sind,
scheint es mir niitzlich zu sein, die Entwicklung der Anforderungen in den letzten
hundert Jahren in grossen Ziigen zu schildern.

1) Rechtsprechung des Bundesgerichts

a) zum Patentgesetz von 1888

Schon in seinem ersten veroffentlichten Urteil - vom 12. Juli 1890 - zum ersten
Patentgesetz hilt das Bundesgericht fest, dass in Anlehnung an die deutsche Praxis
verlangt werden soll, dass die patentierte Erfindung «das Erzeugnis einer iiber das
Durchschnittsmass gewerblichen Konnens hinausgehenden geistigen Arbeit dar-
stelle» . . . «Blosse Anderungen in der Form und in den Dimensionen, die gegen-
iber dem bereits Bekannten und Fabrizierten keine wesentliche Neuerung dar-
stellen, konnen nicht als patentierbare neue Erfindungen angesehen werden». Es ist
«ein schopferischer Gedanke erforderlich, durch welchen ein neues technisches
Ergebnis, eine von dem bisher Bekannten abweichende technische Wirkung ge-
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schaffen wird». Allerdings kann «einer Erfindung der gesetzliche Schutz nicht ver-
sagt werden, weil das Mass geistiger Thitigkeit, welches zu ihrer Hervorbringung
erforderlich war, ein geringes ist» (BGE 16, 595/96).

Das Bundesgericht hat also von Anfang an aus dem gesetzlichen Begriff «Er-
findung» die doppelte Anforderung eines schopferischen Gedankens und eines
technischen Fortschritts abgeleitet und sich dabei auf die deutsche Praxis gestiitzt.

1894 hat das Bundesgericht den technischen Fortschritt in dem Sinne prazi-
siert, dass es sich «nicht bloss um untergeordnete Abidnderungen, sondern wirklich
um eine qualitative Verbesserung» handeln muss. Fiir die schopferische Idee sind
die Anforderungen geringer: «Ob die Neuerung eine Schopfung von weittragender
Bedeutung sei, oder bloss eine bescheidene Verbesserung enthalte, ist fiir die Frage,
ob eine patentierbare Erfindung vorliege, ohne Belang» . . . «Im Zweifel, ob eine
Erfindung oder blosse Handfertigkeit vorliege, ist fiir die Erfindung zu entschei-
den» (BGE 20, 681/82). Am Anfang liegt also das Schwergewicht beim technischen
Fortschritt und es gilt der Grundsatz «in dubio pro inventore», wie ihn die Be-
schwerdekammern des Amtes auch angewandt haben (PMMBI 1965 I 31/32).

In einem Urteil von 1900 finden wir bereits eine klare Umschreibung der An-
forderungen: eine Erfindung setzt voraus «die Erreichung eines wesentlichen Fort-
schritts der Technik, eines technischen Nutzeffektes, durch neue, originelle Kom-
bination von Naturkriften», zum Unterschied von «Konstruktionen, die. . . ledig-
lich das Erzeugnis technischer Geschicklichkeit bilden» (BGE 26, 232).

Obwohl der technische Fortschritt als «wesentlich» bzw. «notable» bezeichnet
wird, waren damals die Anforderungen sehr bescheiden, wie folgendes Zitat zeigt:
«Hat der Beklagte durch seine besondere Konstruktionsweise eine funktionsfahige
und wirtschaftlich verwendbare Maschine erzielt, so ist damit dem Erfordernis
eines technischen Fortschritts geniigt. Ein solcher liegt schon in der Befriedigung
menschlicher Bediirfnisse durch ein neues Befriedigungsmittel; ein besseres — voll-
kommeneres, billigeres usw. - Mittel muss es nicht sein» (BGE 38 11 286/87).

b) zum Patentgesetz von 1907

Unter dem Patentgesetz von 1907 wird die obengenannte Umschreibung des
Erfindungsbegriffs mehrmals bestitigt (BGE 43 11 523; 48 11 293; 49 II 145). So-
wohl fiir den technischen Fortschritt wie auch fiir die Erfindungshéhe sind die An-
forderungen in den ersten Jahrzehnten immer noch bescheiden: «Ob die Neuerung
von weitgehender Bedeutung ist oder nicht, ist unerheblich; ob das Mass geistiger
Tatigkeit ein grosseres oder geringeres sei, ist unerheblich». Das Bundesgericht be-
griindet dies mit dem Hinweis, dass «in der Schweiz ein Gebrauchsmusterschutz
nicht besteht» (BGE 49 II 137/38).

1937 beschliesst das Bundesgericht, die beiden Anforderungen «héher zu span-
nen» (BGE 63 II 271), um eine Hemmung der technischen Entwicklung und eine
Lihmung der Konkurrenz durch zu leicht erteilte Patente zu verhindern. Das Pro-
blem des fehlenden Gebrauchsmusterschutzes sei vom Gesetzgeber zu l6sen. Der
technische Fortschritt muss «innerhalb des betreffenden Gebiets wesentlich sein»;
er wird in spateren Urteilen als «appréciable» bzw. «erheblich» bezeichnet (BGE 63
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IT 278 bzw. 71 II 317). Das Gericht erkennt aber eine Wechselwirkung der beiden
Anforderungen in dem Sinne, dass «ein kleiner Fortschritt durch besondere Er-
findungshohe aufgewogen werden muss» (BGE 69 11 424), dass ein «erheblicher
technischer Fortschritt unter Umstanden als Anzeichen fiir die ErfindungshGhe in
Betracht fallen kann», dass aber «fehlende Erfindungshohe sich nicht durch be-
sonders erhebliche Bereicherung der Technik ersetzen ldsst» (BGE 81 II 298).

1959 findet eine weitere Anderung der Rechtsprechung statt: der technische Fort-
schritt muss nur noch «klar erkennbar» sein («un progrés technique clairement
démontré» - BGE 85 II 139 und 513). Auf Qualifikationen wie «wesentlich» bzw.
«erheblich» u.dgl. soll verzichtet werden. Zur Begriindung wird auf Art. 22 und 36
PatG hingewiesen, die fiir die speziellen Fille der Zwangslizenzen ausdriicklich
einen «namhaften technischen Fortschritt» verlangen, also hohere Anforderungen
stellen als fiir die Patentierbarkeit schlechthin.

Auch beziiglich des Begriffs «Fachmann» haben die Anforderungen variiert. Am
Anfang war vom «Durchschnittsfachmann» die Rede, dann vom «gut ausgebilde-
ten Fachmann» (BGE 63 II 276). 1959 hat aber das Bundesgericht diese Unterschei-
dung aufgehoben und die beiden Begriffe als «deckend» bezeichnet, weil «der
Durchschnittsfachmann eine gute Ausbildung hat» (BGE 85 II 139).

Man sieht also, dass unter dem PatG von 1907 die Anforderungen mehrmals
gedndert wurden. lhre adjektivischen Qualifikationen entsprechen aber diesen
Anderungen nicht immer.

Besonders hervorzuheben ist die prinzipielle Begriindung der Erfindungshéhe im
Bundesgerichtsurteil i.S. Bollhalter gegen Fleischer vom 31.5.55 (zitiert in BGE 89
II 109): «Zwischen dem, was man als vorbekannten Stand der Technik bezeichnet,
und dem Bereich des Erfinderischen liegt . . . eine Zwischenzone, namlich das-
jenige, was der gut ausgebildete Fachmann, vom Stand der Technik ausgehend,
mit seinem Fachwissen und Kénnen weiterentwickeln und noch finden kann. Erst
jenseits dieser Zwischenzone beginnt der Bereich des Erfinderischen, dessen Er-
reichung als Lohn die Gewdhrung eines Monopolrechts verdient».

Die Formulierung «was der Fachmann mit seinem Wissen und Kénnen weiterent-
wickeln und noch finden kanny ist seither mehrmals libernommen worden und
ist m.E. mitverantwortlich fiir die strengen Anforderungen der schweizerischen
Gerichte. Sie verschiebt namlich die Beurteilung der Erfindungshdhe auf die eher
subtile Unterscheidung zwischen «finden» und «erfinden». Ich kenne nur einen
Fall, bei dem diese Differenzierung erkennbar ist und dem iiblichen Sprachgebrauch
entspricht: In einem Verletzungsprozess standen zwei chemisch dquivalente, neue
Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutischen Wirkstoffes zur Diskussion, die
sich nur durch den Einsatz je eines bestimmten Ausgangsstoffes unterschieden. Der
eine dieser Stoffe war vorbekannt und hétte daher vom Fachmann durch fleissige
Dokumentationsarbeit «gefunden» werden kénnen; der andere hingegen war neu,
d.h. noch inexistent und musste vom Fachmann zuerst «erfunden» werden, bevor
er ihn tiberhaupt benutzen konnte. Aus diesem Grunde hat das Bundesgericht in
einem nicht veroffentlichten Urteil vom 27.3.80 (W.Ltd. gegen S.AG) das paten-
tierte Verfahren mit diesem Ausgangsstoff als erfinderisch betrachtet, das andere
hingegen als nicht patentfihig. Letzteres konnte somit auch keine Nachahmung des
anderen sein.
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¢) Zum Patentgesetz von 1954

Unter dem Patentgesetz von 1954 hat die Rechtsprechung keine grossen Ande-
rungen erfahren. Jedenfalls hat der klare Wunsch in der Botschaft vom 25.4.50, die
Anforderungen an die Erfindungshéhe zu senken (BBI 1950 1 1000-1003), keinen
Erfolg gehabt. Es scheint, dass das Bundesgericht mangels Anderung des Gesetzes-
textes keinen Anlass dazu hatte.

Erwidhnenswert ist jedoch folgende Umschreibung der Anforderungen an die
Erfindungshche, die m.E. etwas weniger streng erscheint als die oben genannte:
Erfindungshohe sei vorhanden, wenn die Leistung «nicht ohne weiteres schon von
durchschnittlich ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Tech-
nik erbracht werden konnte» (BGE 102 II 371 mit Zitaten).

Beim technischen Fortschritt ist keine sachliche Anderung der Anforderungen
festzustellen, obwohl teils von «klar erkennbarem» (BGE 92 II 51), teils aber noch
von «wesentlichem» Fortschritt («progres notable» - BGE 95 1 581; 98 Ib 399) die
Rede ist.

Auch die Wechselwirkung zwischen Erfindungshohe und technischem Fort-
schritt wird bestéitigt und prizisiert: «Je bedeutender der technische Fortschritt ist,
desto eher ist die Erfindungshéhe zu bejahen, und umgekehrt» (BGE 102 11 371 mit
Zitaten).

Der Vollstandigkeit halber sei hier noch ein Urteil erwidhnt, in welchem der Be-
griff «Stand der Technik» differenziert wird: Der fiir die Neuheit massgebende
Stand der Technik sei eine reine Fiktion; fiir die Beurteilung der Erfindungshéhe
und des technischen Fortschritts hingegen sei auf die tatsichlichen Kenntnisse des
Fachmanns abzustellen. Eine Publikation, die in Vergessenheit geraten und nur
fiir die Zwecke des Prozesses wieder ausgegraben worden sei, konne hier nicht in
Betracht gezogen werden (BGE 87 11 269/70). Diese Differenzierung wurde einige
Jahre spater stillschweigend fallengelassen: «Massgebend ist die Technik, die bis
zum Stichtage im Inland offenkundig geworden oder im In- oder Auslande durch
verOffentlichte Schrift- oder Bildwerke in einer fiir den Fachmann verstindlichen
Weise dargelegt worden war. Ob durchschnittlich gut ausgebildete Fachleute die
offenkundig gewordene oder veréffentlichte Technik tatsdchlich kannten oder hit-
ten kennen sollen, ist unerheblich» (BGE 95 11 364).

2) Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE

a) Zum Patentgesetz von 1954

Nun komme ich zur Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE, und
zwar zunéchst zum alten Recht.

Ganz allgemein faillt auf, dass die Beschwerdekammern sich von Anfang an mog-
lichst eng an die Rechtsprechung des Bundesgerichts halten (PMMBI 1962 1 46)
und immer wieder darauf verweisen und aufbauen. Dies gilt ganz besonders fiir die
Anforderungen an die Patentwiirdigkeit und speziell an die Erfindungshéhe, wie
folgende Leitsdtze zeigen:
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- Ubertragungen sind patentierbar, wenn wesentliche Schwierigkeiten oder be-
stehende Vorurteile zu iiberwinden waren (PMMBI 1964 1 15) oder wenn das Ergeb-
nis iiberraschend ist (PMMBI 1964 1 12).

- Ein unerwarteter technischer Fortschritt ist ein Indiz fiir die Erfindungshohe,
aber auch ein besonders wichtiger Fortschritt vermag die ginzlich fehlende Erfin-
dungshéhe nicht zu kompensieren (PMMBI 1973 1 31).

Als Ergdnzung der Rechtsprechung sind folgende Leitsitze zu nennen:

- Die Zerlegung der Erfindungsdefinition in ihre Einzelmerkmale und der ge-
trennte Vergleich dieser Elemente mit dem Stand der Technik ist in der Regel nicht
statthaft; es sei denn, dass ausnahmsweise kein technischer oder patentrechtlicher
Zusammenhang zwischen den Elementen erkennbar sei (PMMBI 1971 1 72).

- Anspruchsmerkmale ohne prazise und urspriinglich offenbarte Bedeutung
fallen als Unterscheidungsmerkmale gegeniiber dem Stand der Technik ausser Be-
tracht (PMMBI 1971 1 72).

b) Zum Patentgesetz nach der Revision von 1976

Aus der Rechtsprechung zum neuen Recht ist hervorzuheben:

- Die Auslegung der Ubergangsbestimmung von Art. 143 PatG, fiir die am 1.1.78
hingigen Patentgesuche, wonach sich die Patentfahigkeit nach der «lex mitior»
richtet (PMMBI 1979 1 62; 1981 1 79):

@ die Neuheit ist also weiterhin nach altem Recht zu priifen, weil dieses fiir die
Offenkundigkeit - auf anderem Wege als durch Schrift- und Bildwerke - nur
die nationale Neuheit verlangt;

@ dic Erfindungshdhe hingegen ist nach neuem Recht zu beurteilen, weil dieses
glinstiger ist.

Die Bezeichnung «Erfindungshohe» wird, entsprechend der europdischen
Terminologie, durch «erfinderische Téatigkeit» ersetzt. Da nun fiir das «nicht-
naheliegen» bzw. die «non-évidence» weniger strenge Anforderungen gelten,
sind alle Indizien und Kriterien des alten Rechts fiir die Erfindungshohe weiter-
hin giiltig (PMMBI 1979 1 62 und 1981 1 19); das Umgekehrte dagegen trifft
nicht zu.

Der technische Fortschritt fallt als selbstandige Voraussetzung weg; ist er aber
iiberraschend, so ist dies nach wie vor ein Indiz fiir eine patentfahige Erfindung,
namentlich bei Auswahlerfindungen (PMMBI 1978 1 61).

Grosses Interesse fand ein Entscheid der Beschwerdekammern vom 27.8.81
(PMMBI 1981 1 89) mit folgendem Leitsatz: «Solange nicht nachgewiesen ist, dass
sich die beanspruchte neue Erfindung in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergibt, kann sie als patentfahig betrachtet werden». Dieser Satz ist auf
heftige Kritik gestossen (Stieger, SMI 1982, S. 7 ff.); nach meiner Uberzeugung ist
er aber im wesentlichen richtig, wenn auch eine differenziertere Formulierung und
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insbesondere eine ndhere Begriindung wiinschbar gewesen wiren. Die Absicht der
Beschwerdekammer diirfte wie folgt verstanden werden:

- Bei der Neuheit schafft Art. 7 PatG eine klare Vermutung: der Gegenstand
des Patentgesuchs oder Patents hat als neu zu gelten, solange seine Zugehorigkeit
zum Stand der Technik nicht nachgewiesen ist. Die Beweislast - mit all ihren recht-
lichen Konsequenzen - liegt bei demjenigen, der die Neuheit bestreitet, sei es die
Priifungsstelle, der Einsprecher oder der Nichtigkeitskldger. Er hat nachzuweisen,
was ab wann zum Stand der Technik gehort und die entsprechenden Beweismittel
anzugeben. Ausserdem gehort es zu seiner Begriindungspflicht zu zeigen, wie der
genannte Gegenstand durch eine der Entgegenhaltungen inhaltsidentisch vorweg-
genommen wird.

- Was die erfinderische Titigkeit angeht, so enthélt Art. 1 Abs. 2 PatG durch
seinen ausdriicklichen Verweis auf Art. 7 die gleiche Beweislastumkehr, und zwar
inbezug auf den Stand der Technik, welcher hier der gleiche ist. Als Beurteilungs-
grundlage hat daher der ganze Stand der Technik zu gelten, wie er von der be-
streitenden Person nachgewiesen wurde, und nur das. Uberdies hat die Person die
Pflicht, ihren Einwand zu begriinden und dabei sollte der Wortlaut des Art. 1
Abs. 2 herangezogen werden: Es muss angegeben werden, «was sich in naheliegen-
der Weise» aus diesem Stand der Technik ergibt und inwiefern der genannte Gegen-
stand in dieser Zone des Naheliegenden enthalten ist. So ist m.E. der Entscheid der
Beschwerdekammer zu verstehen und in Zukunft anzuwenden.

Im tibrigen ist das Bundesgericht im Schneeketten-Urteil vom 12.9.83 (SM1 1984,
232) zu einer sehr dhnlichen Schlussfolgerung gekommen: «Il n’appartient pas
au titulaire du brevet de prouver la validité du droit revendiqué par lui, mais
au demandeur en nullité de prouver la cause de nullité invoquée. . .. La Cour
cantonale a donc pu, sans violer le droit fédéral, considérer qu’une preuve suffi-
sante n’était pas apportée, ce dont le demandeur en nullité doit supporter les con-
séquences».

IV, Aufgabenerfindung und Aufgabe

1) Zwei Beispiele von Aufgabenerfindungen

Die sich hier ergebenden Fragen sollen zunichst anhand zweier Beispiele erlautert
werden:

Beispiel 1. WO 82/01818 ~ Patentanspruch 1

Pharmazeutische Tablette zum Einnehmen, deren geometrische Form so gewé&hlt
ist, dass die Tablette, in stabiler Lage auf einer flachen horizontalen Ebene, eine
geneigte Stellung einnimmt.
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Ausfiihrungsformen

Beispiel 2. CH 11200/60 - Hartmetall-Uhrenschale

Erwiinscht:

- eine kratzfeste Uhr

Analyse der Aufgabe:
- der Abnehmer ist Bergsteiger

- seine Uhr wird vom Quarz im Fels verkratzt

Formulierung der Aufgabe:

- die Uhrenschale muss hérter sein als Quarz, d.h. Hérte iiber 7 nach der Mohs-
schen Haérteskala

Losung:

- Uhrenschale aus Sinterhartmetall (Wolframkarbid)

Anspriiche:

A) Uhrenschale aus einem Material mit einer Harte von mehr als 7 nach der Mohs-
schen Harteskala (Aufgabe)

B) Uhrenschale aus Sinterhartmetall (Losung)
Anhand dieser Beispiele kénnen wir den Begriff der Aufgabenerfindung und die
spezifischen Anforderungen fiir deren Patentierung erkennen:

- Es liegt eine Aufgabenerfindung vor, wenn die Definition der Erfindung im
Patentanspruch sich auf die Formulierung der technischen Aufgabe beschrankt und
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die Losung(en) offen ldsst. Der Schutz erstreckt sich dann auf alle Losungen, mit
Einschluss derjenigen, die erst spéter erfunden werden.

- Die Formulierung der Aufgabe hat — wie jede Erfindungsdefinition in einem
Anspruch - durch Angabe von technischen Merkmalen zu erfolgen. Wiinsche wie
«kratzfest», «wirksamer», «besser» u.dgl. sind ungeeignet.

- Die Aufgabe selbst muss in diesem Fall neu und erfinderisch sein.

- Mindestens eine Losung muss fir den Fachmann, der die Aufgabe studiert hat,
naheliegend sein; wenn aber eine Losung erst erfunden werden muss, kann nur diese
als Erfindung beansprucht werden.

- Hat der Anmelder oder sein Vertreter den erfinderischen Charakter der Auf-
gabe nicht erfasst und statt dessen eine Lésung beansprucht, so darf bei der Be-
urteilung der erfinderischen Tétigkeit nicht allein auf die Losung abgestellt werden,
insbesondere wenn diese fiir sich naheliegend ist; die erfinderische Aufgabe ist
unbedingt miteinzubeziehen.

2) Rechtsprechung des Bundesgerichts

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Thema «Aufgabenerfindung und
Aufgabe» hat sich wie folgt entwickelt:

Unter dem Patentgesetz von 1888 war das Gericht der Ansicht, «dass das blosse
Problem, die Stellung der Aufgabe, nicht patentierbar ist, dass vielmehr Gegen-
stand des Patents nur die Losung bilden kann, und zwar eine Lésung, welche durch
Modell darstellbar ist» (BGE 30 II 345). In der Tat kann man sich kaum vorstellen,
wie man eine Aufgabe durch ein Modell hitte darstellen kdnnen.

Unter dem Patentgesetz von 1907 erkennt das Gericht, mit Hinweis auf vier deut-
sche Kommentare, «dass auch in der Stellung der Aufgabe (im Text hervorgehoben)
ein schutzfihiger Erfindungsgedanke liegen kann, sofern zugleich die konkreten
Mittel zur Losung der Aufgabe angegeben sind». Aber auch wenn es um die Los-
ungsidee geht, «wire die oben beriihrte Frage, ob nicht die Stellung der Aufgabe
allein schon erfinderischen Charakter besitze, nicht ohne weiteres gegenstandslos»
(BGE 39 11 347/48; 56 11 146).

Diese neue Rechtsprechung wird spiter wie folgt prazisiert: «Voraussetzung ist
dabei, dass das zu 16sende technische Problem zum ersten Mal in praktisch brauch-
barer Weise niher formuliert und nach seinem Inhalt auseinandergelegt worden
sei» (BGE 44 11 206).

Selbst im Urteil von 1937, mit dem das Bundesgericht beschliesst, die Anfor-
derungen «hoher zu spannen», finden wir die Lehre, dass bei der Beurteilung
der Erfindungshohe «zum mindesten gefordert werden muss, dass Problem und
Losung nicht derart naheliegen, dass ihre Auffindung nur noch eine technische
Fortbildung darstelle, die schon dem gutausgebildeten Fachmann moglich wan»
(BGE 63 II 276).

Im Urteil «Registrierkasse mit Rabattmarkenausgabe» von 1955 finden wir
folgende Ergidnzung der Rechtsprechung: auf die Angabe der Losungsmittel kann
verzichtet werden, wenn «diese als bereits bekannt vorausgesetzt werden». Es liegt
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dann doch «eine Lehre zum technischen Handeln vor, indem mit der Aufgabe als
solcher auch die technische Losung gegeben ist, da sie einfach dem gutausgebilde-
ten Fachmann iiberlassen werden kann» (BGE 81 II 296/97).

Unter dem Patentgesetz von 1954 ist die Rechtsprechung mindestens einmal
* bestitigt worden, ndmlich im Urteil «Chloramphenicol» von 1967: «Il faut, par-
tant de I’état de la technique a la date de priorité, se demander si ’homme de
métier serait capable de poser et de résoudre le probléeme dont l'inventeur a
trouvé la solution». Selbst wenn eine Losung als Erfindung beansprucht wird,
soll bei der Beurteilung der Erfindungshéhe die Aufgabe mitberticksichtigt werden
(BGE 93 II 514).

Im Lichte dieser konstanten, jahrzehntelangen Praxis erscheint das Schneehalter-
Urteil von 1988 als eine Anderung der Rechtsprechung, im Gegensatz zu den Aus-
fithrungen in der Begriindung (BGE 114 II 82 ff.).

3) Rechtsprechung der Beschwerdekammern des BAGE

Zum Patentgesetz von 1954 sind folgende Leitsitze der Beschwerdekammern zu
erwiahnen, welche mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Aufgabenerfin-
dung voll und ganz im Einklang stehen:

- Eine Aufgabenstellung kann als Erfindung Schutz geniessen, wenn die Auf-
gabe das zu l6sende technische Problem zum ersten Mal in praktisch brauchbarer
Weise bekannt gibt und wenn hernach die Losung der so gestellten Aufgabe ohne
weitere erfinderische Titigkeit moglich ist» (PMMBI 1964 1 3). «Die Lehre zum
technischen Handeln ist dann fiir den Fachmann in der Problemstellung selbst
schon enthalten» (PMMBI 1965 I 32).

Aber auch fiir andere Kategorien als die Aufgabenerfindung haben die Beschwer-
dekammern bei der Beurteilung der Erfindungshéhe das zugrundeliegende Pro-
blem mitberiicksichtigt:

- Den ersten Hinweis finden wir schon 1963: «On pourrait parler d’une prestation
inventive si la perception du probléme a résoudre. son énoncé en soi, n’étaient pas
évidents pour ’homme du métier» (PMMBI 1963 I 50).

1971 wird der Grundsatz festgelegt: «Fir die Beurteilung der Erfindungshéhe
ist das dem beanspruchten Erfindungsgegenstand zugrundeliegende Problem und
dessen Losung gesamthaft in Betracht zu ziehen»; in der Begriindung dieses Ent-
scheids wird auf die soeben zitierte Stelle des Chloramphenicol-Urteils Bezug ge-
nommen (PMMBI 1971 I 26 ff.)

Im Entscheid iiber die Hartmetall-Uhrenschale (unser 2. Beispiel) hat die Be-
schwerdekammer diesen Grundsatz wiederholt und hinzugefiigt, dass fiir die er-
findungsspezifische Umschreibung des Fachmanns auf die Problemstellung und
nicht auf die Losung abzustellen sei (PMMBI 1972 I 24 ff.). - Zahlreiche weitere
Entscheide der Beschwerdekammern bestitigen die dargelegte Rechtsprechung und
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bezeichnen das Problem als eine «wesentliche» Beurteilungsgrundlage (PMMBI
1973 1 88; 1974 1 46; 1976 1 70).

Unter dem Patentgesetz nach der Revision von 1976 stellt man fest, dass die Be-
schwerdekammern bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit sehr syste-
matisch alle drei Aspekte der beanspruchten Erfindungen untersuchen und bertick-
sichtigen, namlich das Problem, die Losung und das Ergebnis (PMMBI 1979 I 62;
1981 1 89; 1984 1 17-19 und 65).

V. Schlussfolgerungen

Abschliessend mochte ich versuchen, einige Anderungen zu erwihnen, die m.E.
notwendig sind, um beim Ubergang zum neuen Recht eine Harmonisierung mit der
europdischen Rechtsprechung herbeizufiihren und unterschiedliche Anforderungen
zu vermeiden.

1) Das - kaum verniinftig iibersetzbare - Wort «Erfindungshéhe» ist durch den
europdischen Begriff der «erfinderischen Tdtigkeit» zu ersetzen, obwohl dieser im
revidierten Gesetz nicht figuriert. Damit soll - wie in der Botschaft vom 24.3.76
(S. 66/67) erlautert wird - zum Ausdruck kommen, dass es sich um eine qua-
litative Anforderung handelt, die mit «Ja» oder «Nein», ohne Abstufungen,
zu beantworten ist. Es soll nicht mehr ein quantitatives Erfordernis sein, eine
messbare Grosse, die wie eine Hiirde bei einem Pferderennen hoher oder tiefer
angesetzt werden kann. Zwischen der Zone des Naheliegenden und derjenigen
des Erfinderischen liegt namlich keine Grauzone, die man ganz oder teilweise
dem einen oder anderen Bereich zurechnen koénnte. Der Ausdruck «naheliegend»
darf also nicht etwa im Sinne von «mehr oder weniger nahe» liegend verstanden
werden.

2) Gemadss Botschaft wird erwartet, dass «die seit langem erhobene Forderung
nach einer Senkung der gerichtlichen Anforderungen an die sog. Erfindungshéhe»
(S. 67) verwirklicht wird. Diesmal diirften die Gerichte diesen Wunsch nicht iiber-
sehen, weil die Definition der Anforderung nunmehr im Gesetz verbindlich ver-
ankert ist. Wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, handelt es sich nicht um
eine Ermessensfrage, sondern um einen unbestimmten Rechtsbegriff (PMMBI 1972
I 22). Bei der Anwendung der neuen Norm soll, geméss Botschaft und ausgehend
vom franzosischen Text («de maniére évidente»), das Merkmal «in naheliegender
Weise» eng ausgelegt werden. Die franzdsische Fassung ist ndmlich - zusammen mit
der englischen («obvious») - der verbindliche Urtext des Ubereinkommens des
Europarats iiber die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts
der Erfindungspatente von 1963, welches die Grundlage des EPUe und des revidier-
ten Patentgesetzes darstellt. - Den Begriff «de maniére évidente» analysiert aber
Me¢ Mathély wie folgt: «La définition de lactivité inventive est limitée, car il est
bien certain que ce qui est évident est assez rapproché; il s’ensuit que les inventions
mineures, mais réelles, qui ne sont pas indignes de protection, restent dans le champ
de brevetabilité» (Festschrift R.E.Blum 1989, S. 79).
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3) Die Botschaft weist auch darauf hin, dass der fechnische Fortschritt als solcher
wegfillt; bei der Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit kann er aber miteinbe-
zogen werden, insbesondere wenn er iberraschend ist.

4) Dass der Stand der Technik der gleiche sein muss wie bei der Beurteilung der
Neuheit, ergibt sich in unmissverstindlicher Weise aus dem Klammerhinweis im
Art. 1 Abs. 2 PatG, sowie aus den zugehorigen Erlduterungen in der Botschaft.

5) Beweislast und Begriindungspflicht sollten bei der erfinderischen Tétigkeit
nicht grundsétzlich anders verstanden werden als bei der Neuheit. In beiden Fallen
hat derjenige, der sie bestreitet, die Beweislast fiir den Stand der Technik und die
Pflicht zu begriinden, warum der beanspruchte Erfindungsgegenstand entweder
dazu gehort (Art. 7) oder aber in der Zone dessen enthalten ist, was sich in nahe-
liegender Weise aus diesem Stand ergibt (Art. 1 Abs. 2). Aufgrund dieser Angaben
kann besser beurteilt werden, ob der Gegenstand erfinderisch ist, weil die Gefahr
einer retrospektiven Betrachtung wegfillt oder zumindest geringer ist.

6) Entscheidend scheint mir auch, dass jeweils eine Gesamtbeurteilung vorge-
nommen wird. - Problem, Losung und Ergebnis, d.h. die der Erfindung zugrunde-
liegende Aufgabe, die zu deren Losung eingesetzten Mittel und das sich daraus
ergebende Resultat sind lediglich drei Aspekte der patentfihigen Erfindung, welche
deren Gesamterfassung erleichtern oder gar erst ermdglichen. Wird bei der Beur-
teilung einer dieser drei Aspekte vergessen oder weggelassen, so fiihrt dies zwangs-
ldufig zu einem unvollstindigen Bild, das eine Gesamtbeurteilung verunméglicht. -
Aus dem gleichen Grunde soll eine Zerlegung der Erfindungsdefinition in ihre
Einzelmerkmale mit anschliessendem Vergleich dieser Elemente mit dem Stand der
Technik unbedingt vermieden werden.

7) Schliesslich diirfte es im Zeichen der Europdisierung angebracht sein, auf Ver-
gleiche mit unterschiedlichen Anforderungen in anderen Staaten, z.B. den weniger
strengen Anforderungen in Deutschland (SMI 1963, 46; BGE 114 I1 90/91), zu ver-
zichten.

«Europa-Kompatibilitit» ist heutzutage das Schlagwort unserer Gesetzgebung;
die Verwaltung, der Bundesrat und die eidgeno6ssischen Rite priifen sie bei jedem
neuen Entwurf. Das Patentgesetz ist aber schon 1976 revidiert worden, um das ma-
terielle Patentrecht mit dem EPUe in Einklang zu bringen, d.h. «europa-konform»
zu gestalten. Hoffen wir nun, dass die Rechtsprechung, die sich in bezug auf die
revidierten Bestimmungen entwickeln wird, von der gleichen Sorge getragen sein
wird und dass sie die Entwicklung sowohl im EPA wie in den iibrigen Mitglied-
staaten der EPO gebiihrend mitberiicksichtigen wird, damit auch sie «europa-kom-
patibel» wird.
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Kritisches zu neueren patentrechtlichen Entscheiden

von Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini,
Rechtsanwalt St. Gallen/ Ziirich

Drei neuere patentrechtliche Entscheide bzw. einige der entsprechenden Er-
wagungen sollten nicht kritiklos hingenommen werden, um zu vermeiden, dass sich
unbemerkt eine unzutreffende Praxis einschleiche. Es seien deshalb diese paar Be-
merkungen erlaubt.

1. Entscheid des Bundesgerichtes vom 6. Februar 1989
(Beschichtung textiler Unterlagen)

In diesem (m. W. nicht verdffentlichten) Entscheid ging es um die Feststellung der
Nichtigkeit eines (nach Art. 87 PatG vorgepriiften) Patentes betreffend ein Ver-
fahren zum Beschichten textiler Unterlagen. Das die Nichtigkeitsklage gutheiss-
ende Urteil des Handelsgerichtes Ziirich wurde vom Bundesgericht bestatigt.

Im Zusammenhang mit der Uberpriifung der Neuheit fithrte das Bundesgericht
aus (S. 8):

«Wird der streitigen Erfindung wie hier bloss eine vorveréffentlichte Patent-
schrift entgegengehalten, welche sich angeblich mit derselben Aufgabe befasst
und diese mit identischen technischen Mitteln auf die gleiche Weise 16st, so ist
die Priifung der Neuheit vor allem eine Frage der Auslegung. Neuheitsschad-
lich ist dabei nur die in den Patentanspriichen umschriebene Erfindung und
nicht der ubrige Inhalt der Patentschrift (TROLLER I S. 160 und 198/99)».

Demzufolge behauptet das Bundesgericht etwas weiter (S. 9):

«Bloss angedeutete oder empfohlene Losungsmoéglichkeiten in der Beschrei-
bung, die iiber die Patentanspriiche hinausgehen und daher vom Erfindungs-
schutz nicht erfasst, sondern erst spiter durch eine Regel verdeutlicht werden,
schliessen die Neuheit nicht aus; andernfalls wiirden &ltere Anspriiche mit
Hilfe neuerer Erkenntnisse ausgelegt. Neuheitsschadlich ist nur eine in allen
wesentlichen Merkmalen identische und nicht eine bloss dhnliche oder gar un-
bestimmte Regel (BGE 94 11 323; TROLLER, I, S. 200)».

Das Bundesgericht vermischt hier, wie leicht ersichtlich, Richtiges und Un-
richtiges.

Unrichtig ist die Auffassung, wonach in den Fillen, in denen «bloss eine vor-
verdffentlichte Patentschrift entgegengehalten wird», nur die in den Patentan-
spriichen der Vorveroffentlichung definierten Erfindung zum Stand der Technik
gehore, nicht hingegen der tibrige Inhalt der Patentschrift. Der Hinweis des Bundes-
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gerichtes auf TROLLER (Immaterialgiiterrecht 3. Aufl.) deckt die Quelle dieses
offensichtlichen Irrtums auf: TROLLER bezog sich nimlich auf den Fall des sog.
dlteren Rechtes nach Art. 7a des (neuen) PatG, der besagt:

«Eine Erfindung gilt nicht als neu, wenn sie, obwohl sie nicht zum Stande
der Technik gehort, Gegenstand eines giiltigen Patentes ist, das aufgrund
einer fritheren oder einer priorititsilteren Anmeldung fiir die Schweiz erteilt
wurde».

In diesem Falle, aber auch bloss in diesem, ist lediglich der Patentanspruch des
dlteren Patentes bei der Priifung auf Neuheit heranzuziehen, da ja dieses Patent
nicht vorveroffentlicht ist, weshalb es auch nicht zum Stand der Technik gehort.
Wenn es trotzdem (im genannten beschrinkten Umfang des Patentanspruches) bei
der Neuheitspriifung zu beachten ist, so um zu vermeiden, dass zwei voneinander
unabhingige Schutzrechte fiir die gleiche Erfindung bestehen bleiben. Eines muss
weichen, selbstverstindlich das jiingere. Deshalb verlangt ja Art. 7a nPatG, dass die
dltere Anmeldung zu einem giiltigen Patent gefiihrt habe - eine Bedingung, die im
Rahmen reiner Neuheitsiiberlegungen nicht sinnvoll wire - da ja die Neuheit von
irgendeiner Veroffentlichung zerstort werden kann.

Um diesen Sachverhalt (4lteres Recht) ging es aber im genannten Prozess nicht.
Die Entgegenhaltung gehérte zum Stand der Technik, weshalb die ganze Patent-
schrift fiir die Neuheitspriifung heranzuziehen war - so wie eine sonstige Veroffent-
lichung, etwa ein Zeitschriftenaufsatz.

Richtig ist hingegen die Auffassung des Bundesgerichtes, wonach die Neuheit
nur dann zu verneinen ist, wenn sich die Vorwegnahme der untersuchten Erfindung
klar aus der Vorveroffentlichung ergibt. Enthalt letztere nur Andeutungen, die dem
Fachmann die beanspruchte Erfindung nicht offenbaren, so wird man die Neu-
heit nicht verneinen diirfen. Das gilt, gleichgiiltig ob die entgegengehaltene Vorver-
offentlichung in einer Patentschrift oder irgendwo anders niedergelegt ist. Im ersten
Fall gilt dies aber selbstverstandlich unabhingig davon, ob diese Ausserungen vom
Patentanspruch gedeckt sind (somit zum Geltungsbereich des Patentes gehéren)
oder nicht. Wiederum spielt diese rechtliche Frage in Zusammenhang mit der Neu-
heitspriifung iberhaupt keine Rolle.

Die Berufung des Bundesgerichtes auf das &ltere Recht ist umso erstaunlicher,
als, wie das Bundesgericht selbst feststellte, die Neuheit i.c. nach altem PatG zu
beurteilen war. Nach dem alten PatG wurde aber dieses Problem nicht in Zusam-
menhang mit der Neuheit, vielmehr mit der Doppelpatentierung geregelt, die einen
selbstandigen Nichtigkeitsgrund abgab (vgl. Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5a PatG), weshalb
die Berufung auf Art. 7a nPatG sowieso unzutreffend war.

2. BGE 114 II 82 (Schneehalter) vom 27. Januar 1988

Ein schweizerisches Patent, welches einen Schneehalter fiir Schrigdicher be-
anspruchte, wurde vom Obergericht Solothurn als giiltig bewertet. Nach der Auf-
fassung des kantonalen Gerichtsexperten erwies die beanspruchte Leistung «sich
allerdings nur dann als schopferisch und damit patentwiirdig, wenn die Aufgabe,
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die sich der Klager (sc. Patentinhaber) gestelit hat, und die von ihm gefundene
Losung zusammen betrachtet werden» (S. 88). Das Obergericht sah die schopferi-
sche Leistung schon darin, «dass der Klager das Problem mit seiner Erfindung
verbliiffend einfach gelost habe» (S. 88). Das Bundesgericht erkannte hingegen auf
Berufung hin das Schutzrecht als nichtig. Sein Hauptargument war, dass

«die Aufgabe bei richtigem Verstindnis dieses Begriffes kein Erfindungs-
element enthailt, folglich auch dann keinen Beitrag zur Erfindungshohe abzu-
geben vermag, wenn sich dieses Merkmal angeblich nur aus einer Gesamt-
wiirdigung von Aufgabe und Losung ergibt. Unter einer Erfindung ist eine
Lehre zum technischen Handeln, unter der Aufgabe dagegen das technische
Problem zu verstehen, das zu bewdltigen ist; die erfinderische Leistung kann
daher nur in der Losung der Aufgabe liegen, und Bestandteil davon nur sein,
was zur Losung gehort» (S. 89).

Das Bundesgericht kam zu diesem Schluss als Folge der Ablehnung der soge-
nannten Aufgabenerfindung. Obwohl namlich insbesondere der kantonale Ge-
richtsexperte mehrmals und begriindet ausgefiihrt hatte, dass im konkreten Falle
keine Aufgabenerfindung vorliege (der Patentanspruch bezog sich denn auch auf
eine Erfindung im klassischen Sinne der «Losung»), setzte sich das Bundesgericht
zunichst mit der sogenannten Aufgabenerfindung auseinander, also mit einer Er-
findung, die lediglich in einer Aufgabenstellung bestehen soll. Das Bundesgericht
selbst hat in seiner Praxis zu dieser Erfindungskategorie Stellung genommen und
im BGE 81 II 292 (Markenausgabenapparat) erkannt, dass

«in der Tat kann der Erfindungsgedanke schon in der blossen Stellung der Auf-
gabe liegen, bedarf dann aber, um schutzfihig zu sein, immerhin der Angabe
der Losungsmittel, es sei denn, dass diese als bereits bekannt vorausgesetzt
werden diirfen (56 II 147)». (296)

Die schweizerische Doktrin vertritt den gleichen Standpunkt. In der BR Deutsch-
land hingegen erhoben sich in letzter Zeit kritische Stimmen dazu, denen das Bun-
desgericht sich nunmehr anschliesst. Warum dies gerade im angegriffenen Fall ge-
schehen ist, ldsst sich nicht leicht eruieren, denn eine Notwendigkeit dazu bestand
nicht. Die Frage, ob die Praxisdnderung des Bundesgerichtes gerechtfertigt sei oder
nicht, kann hier deshalb offen bleiben.

Was iiberrascht, ist, dass das Bundesgericht der Aufgabe jegliche Bedeutung auch
im Zusammenhang mit der Beurteilung der Schutzfdhigkeit einer Erfindung ab-
spricht. Dieser Schluss ergibt sich weder aus der Ablehnung der Problemerfindung
als solche, noch aus der schweizerischen Lehre und Praxis.

Zunichst einmal ist festzuhalten, dass die Mitberiicksichtigung der Aufgabe bei
der Beurteilung der Schutzfihigkeit der Losung (also der eigentlichen Erfindung)
normal und sogar unerlasslich ist. Die Erfindung ist ja die Losung einer technischen
Aufgabe, und sehr oft ist die Losung nur im Hinblick auf die Aufgabe zu bewerten.
So, typischerweise, bei der sogenannten Ubertragungserfindung (die gleiche Lésung
A kann im Hinblick auf die Aufgabe X naheliegen, im Hinblick auf die Aufgabe Y
hingegen erfinderisch sein). Aber auch sonst ist die Heranziehung der Aufgabe ein
ganz normaler Schritt. So hat auch der deutsche Bundesgerichtshof im vom Bun-
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desgericht selbst zitierten Entscheid vom 19.7.1984 (GRUR 1985, 31, Acrylfasern)
sich nur auf die Problemerfindung bezogen und mit keinem Wort jegliche Relevanz
der Aufgabe verneint. Und in einem spiteren Entscheid (vom 22.11.1984, abge-
druckt in GRUR 1985, 369, Korperstativ) erkannte das gleiche Gericht,

«dass es nicht gerechtfertigt wire, die Antwort auf die Frage nach der Erfin-
dungshohe allein unter dem Blickwinkel der dem Fachmann gelaufigen kon-
struktiven Gestaltungsmaoglichkeiten zu suchen»

also ohne die Mitberiicksichtigung der Aufgabe (Ziel), die sich der Erfinder ge-
stellt hat, ndmlich die Behebung bestimmter Nachteile der Ausfithrung gemiss dem
Stand der Technik, die vom Erfinder erkannt worden waren.

Ja, das Bundesgericht selbst hat die Losung oft in Zusammenhang mit der Auf-
gabe iberpriift. So besonders klar in BGE 93 11 504 (Chloramphenicol), wo es aus-
fiihrte:

«Il ne s’agit pas de juger si ’homme du métier qui connaitrait les substances
initiale et finale pourrait, par un effort normal de réflexion, trouver la réaction
chimique nécessaire pour passer de la premiére a la seconde. 1l faut bien plu-
tot, partant de I’état des connaissances techniques, a la date de la priorité, se
demander si ’homme de métier serait, de méme, capable de poser et de ré-
soudre le probleme dont I'inventeur a trouvé la solution» (S. 514).

Und auch im hier sub Ziff. 1 zitierten Entscheid wurde die Aufgabe mitberiick-
sichtigt. Nicht anders erging es im BGE 30 II 339 (Mihmaschine, ebenfalls ein vom
Bundesgericht zitierter Entscheid), wo das Bundesgericht mW. sich erstmals mit
der Aufgabenerfindung befasste: dort erhielt die Aufgabe ihre grundsitzliche Be-
deutung (vgl. die Ausfiithrungen auf S. 346).

In zweifacher Hinsicht ist deshalb der besprochene Entscheid unbefriedigend.
Zunichst einmal, weil er sich mit einer Frage befasste, die aufgrund der Akten (ins-
besondere kantonale Expertise und Patentanspruch des angefochtenen Patentes)
deutlich und einfach zu verneinen war, ohne auf den Meinungsstreit einzugehen:
nédmlich, ob eine Aufgabenerfindung vorliege - eine Frage, die das Bundesgericht,
seiner normalen Praxis entsprechend, lediglich eventualiter hitten beriihren kon-
nen; sodann, weil es aufgrund der Ablehnung der Aufgabenerfindung dazu kam,
der Aufgabe jegliche Bedeutung auch bei der Priifung der Patentwiirdigkeit der
Lésung abzusprechen, und sich damit, von einer unzutreffenden Primisse aus-
gehend, sich in Widerspruch setzte nicht nur mit der herrschenden Meinung, viel-
mehr auch mit der eigenen Praxis.

Nur nebenbei sei bemerkt, dass eine weitere Erwdgung des Bundesgerichtes frag-
lich erscheint. Auf S. 90 wurde namlich ausgefiihrt:

«Schliesslich ist auch nicht entscheidend, dass die Patentamter Osterreichs und
der Bundesrepublik die Patentwiirdigkeit der streitigen Erfindung angeblich
bejaht haben; das hat tibrigens auch das Bundesamt fiir Geistiges Eigentum
getan . . .»

Es ist wohl unbestritten, dass das Schicksal auslindischer Parallelanmeldungen
fiir die Beurteilung durch schweizerische Gerichte nicht unbedingt aussagekriftig
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ist (vgl. dazu PEDRAZZINI M.M., Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., Bern
1987, S. 71). Mit der Gleichstellung der Entscheidung des deutschen bzw. des Oster-
reichischen Patentamtes einerseits und der Entscheidung des schweizerischen
Patentamtes andererseits iibersieht man aber, dass nur die zwei ersten eine Vor-
prifung kennen, weshalb gewisse Unterschiede in der Gewichtung der Entscheide
zuléssig sind.

3. Entscheid der Justizkommission LU vom 11.12.1987 (LGVE 1987 I Nr. 25)

Die Firma X besitzt Patente betreffend Skibindungen in der Schweiz und im Aus-
land. Die Firma Y verkauft in der Schweiz solche Skibindungen, die sie im Staate A
rechtméssig erworben hatte, wo parallele Schutzrechte der Firma X bestanden. Die
Patentinhaberin beantragte im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme, es sei der
Firma Y der Import und der Vertrieb in der Schweiz zu verbieten. Das luzernische
Gericht wies das Begehren ab mit der Begriindung, dass die Erschopfung des Schutz-
rechtes der Firma X im Staate A sich auch fiir die Schweiz auswirken miisse. Eine
andere Ansicht wiirde, so das Gericht, mit Treu und Glauben nicht vereinbar sein.

Dieser Entscheid, gegen welchen mW. kein Rechtsmittel ergriffen worden ist,
widerspricht offensichtlich dem geltenden Recht und darf nicht kritiklos hinge-
nommen werden.

Es ist namlich unbestritten, dass die sogenannte Erschdpfung des Patentrechtes
(d.h.: das Unwirksamwerden des Schutzrechtes in bezug auf konkrete patentge-
masse Gegenstdande, die der Patentinhaber selbst oder ein Dritter mit seiner Zu-
stimmung in Verkehr gebracht hat) sich lediglich territorial auswirken kann. Nur im
Geltungsbereich des schweizerischen Patentgesetzes greift mit anderen Worten
das Schutzrecht nicht mehr, so dass der Patentinhaber keine patentrechtlichen An-
spriiche mehr auf den entsprechenden Gegenstand ausiiben kann. Dies gilt ins-
besondere auch dann, wenn der betreffende Gegenstand von der Schweiz aus ex-
portiert worden ist, weil der Export unter das Inverkehrbringen fillt, also unter eine
der Benutzungsarten, die nach Art. 8 PatG dem Patentinhaber an sich reserviert
sind. Ob dann derselbe Gegenstand in die Schweiz reimportiert wird oder nicht,
spielt keine Rolle. Eine Erschopfung des schweizerischen Patentrechtes kann hin-
gegen nicht als Folge der Erschopfung des ausldandischen Parallelpatentes eintreten:
so wirkt sich die Erschopfung des Patentrechtes in der BRD nicht als Erschopfung
des schweizerischen Patentrechtes aus. Praxis und Lehre sind hieriiber einhellig,
vgl.: BLUM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentgesetz 2. Aufl., Bern 1975,
Anm. 13 zu Art. 8; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl., Bd. II, 1985,
S. 763 ff; PEDRAZZINI, op. cit. S. 122 f. Auch bei der laufenden Revision des
PatG sind entsprechende Versuche, die Erschopfungsregel auf im Ausland (EG- und
EFTA-Lidnder) erfolgte Inverkehrbringung auszudehnen (Art. 8a PatG E), nicht
durchgedrungen, und zwar zurecht. Erst die gesicherte Gegenseitigkeit wird diese
Offnung rechtfertigen. Vgl. hiezu Anmerkungen des Berichtes zum Vernehmlas-
sungsentwurf, S. 11. Das deutsche Recht steht auf dem selben Standpunkt, vgl.
BERNHARDT/KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., 1986, S. 578 und
BENKARD, Patentgesetz, 8. Aufl. 1987, RN 17 zu § 9 dPatG.
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Die vertragliche Behandlung des KNOW HOW*

von Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini,
Rechtsanwalt St. Gallen / Ziirich

1. Differenzierte Betrachtung

Nachdem wir gehort haben, was unter Know how in der Praxis verstanden wird
(Referat Ritter) und wie Know how eventuell eines Sonderschutzes teilhaftig werden
kann (Referat Lutz), geht es nun darum zu analysieren, wie Know how vertraglich
zu erfassen ist, wobei der Vertrag allgemein die Zurverfiigungstellung von Know
how bezwecken wird.

1.1. Vom Sachverhalt her miissen wir gleich einige Unterscheidungen beachten.
Wir horten, dass Know how umfassende oder aber punkituelle Kenntnisse betreffen
kann. So wird die in der Branche noch nicht erfahrene Firma Interesse an globalem
Know how haben (so z.B. fiir die Beschichtung von Metallflichen im allgemeinen);
die erfahrene Firma wird sich hingegen am punktuellen Know how z.B. nur in bezug
auf die Fehleranalyse und -behebung interessieren. Dieses punktuelle Know how
wird eher festgelegt sein, das globale Know how wird normalerweise eher in einem
«Konvolut» verpackt sein. Es ist von vorneherein klar, dass die entsprechenden Ver-
trage sich wesentlich voneinander unterscheiden werden. Insbesondere das punk-
tuelle Know how wird aber als festgelegt gelten kénnen. Wir wissen sodann, immer
noch vom Sachverhalt her, dass Know how geheim und geheimfahig sein kann, dass
aber auch nicht geheimes oder nur schwer eruierbares Know how wichtig ist. Herr
Dr. RITTER definierte das Know how als «nicht allgemein zugangliches firmen-
spezifisches Wissen» - zu dieser Definition gehoren beide Arten von Know how.
Das geheime Know how muss mitgeteilt werden, aber auch am nicht geheimen
Know how besteht seitens Dritter ein Mitteilungsinteresse, denn durch die Mit-
teilung seitens des Know how-Trégers erspart der Dritte unter Umstidnden grosse
Zeit- und Geldinvestitionen. Trotzdem wird es vertraglich nicht gleich sein, welches
Know how vermittelt werden soll.

*

Nach einem im November 1988 gehaltenen Referat im Rahmen der Veranstaltung «Know how-
Linzenzvertrage» der Weiterbildungsstufe der Hochschule St. Gallen. Die iibrigen Referate, auf
die im Text Bezug genommen wird, behandelten folgende Themata:

Was ist Know how (Dr. Ing. RITTER, Balzers); Der Schutz des Know how durch die Sonder-
gesetzgebung (Dr. M.J. LUTZ, RA, Ziirich); die EG-Regelung in bezug auf Know how-Lizenz-
vertrige (Dr. P. MAILANDER, RA, Stuttgart).
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Wir wissen weiter, immer vom Sachverhalt her, dass es Know how auf ver-
schiedenen Gebieten geben kann. Wenn ich in der Folge besonders das technische
Know how behandle, so hingt dies damit zusammen, dass dieses ofters Vertrags-
gegenstand bildet - méchte aber damit die Bedeutung des betrieblichen Know
how (im weiteren Sinne), ja sogar des rechtlichen Know how (so z.B. beziiglich
Vertragsformulierung) keineswegs schmailern. Die Probleme sind tibrigens dhn-
lich, weshalb die Konzentration auf das eine fiir die Darstellung zweckmaissig
ist. Die Vereinfachung kommt uns allen zugute - denn das Thema der vertrag-
lichen Behandlung des Know how weist erhebliche Schwierigkeiten insbesondere
in der systematischen Erfassung auf, so dass vertretbare Vereinfachungen will-
kommen sind. Auch deswegen werde ich ldngst nicht alle Probleme behandeln,
die mit diesen Vertridgen verbunden sind - vielmehr nur ein paar zentrale aus-
wihlen.

1.2. Von der rechtlichen Seite her (Vortrag LUTZ) wissen wir, dass Know how
(wenn auch selten) sonderrechtlich geschiitzt werden kann. Ein echter Sonderschutz
besteht nur dann, wenn das Know how als Erfindung duch Patent erfasst wird - der
Schutz ist ein absoluter, gegen jedermann wirksamer, dafiir sachlich genau definiert
(Patentanspriiche) und zeitlich beschrankt (h6chstens 20 Jahre). Da die technische
Lehre selbst Objekt des Schutzes bildet, kann deren Verwertung durch einen Dritten
im Rahmen eines Vertrages ohne weiteres zeitlich beschrinkt werden. So wie eine
Sache vermietet werden kann, kénnen entsprechende patentierte technische Kennt-
nisse bloss zum Gebrauch iiberlassen und bei Vertragsende sozusagen «zuriick-
verlangt» werden. Ist hingegen das Know how nicht absolut geschiitzt oder nicht
schutzfiahig (das gilt fiir technisches wie fiir betriebliches Know how), verbleibt nur
die Moglichkeit eines relativen Schutzes: Der Schutz ist durch den Vertrag allein ver-
mittelt oder, wie wir horten, dadurch begriindet, dass die Verwertung des Know how
mit einer unfairen (unlauteren) Handlung im Zusammenhang steht. Daraus er-
wachsen dem Know how-Besitzer bestimmte Anspriiche aus dem Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb, die ebenfalls relativer Natur sind, welil sie sich ja nur gegen
den Urheber der unlauteren Wettbewerbshandlung richten, also insbesondere nicht
gegen den Dritten, der von der unlauteren Mitteilung gutgldubig (sozusagen: in
lauterer Art) Kenntnis erhalten hat. Auch aus der jeweiligen rechtlichen Grundlage
also ergeben sich Kriterien fiir eine unterschiedliche vertragliche Behandlung des
Know how.

1.3. Esist also nicht moéglich, ein Rezept fiir eine homogene vertragliche Behand-
lung des Know how aufzustellen. Wir sind vielmehr zu Differenzierungen gezwun-
gen. Dies gleich einzusehen, ist sehr wichtig - haben doch die meisten Schwierigkei-
ten in der Abwicklung von Know how-Vertragen ihren Ursprung in der fehlenden
Differenzierung des Sachverhaltes, wie die oft schwer zu fithrenden bzw. zu ent-
scheidenden Prozesse zeigen. Die rechtliche Beurteilung wird nicht dadurch verein-
facht, dass neben ungeschiitztem Know how geschiitzte Elemente (Patente, Marken
usw.) vom Vertrag miterfasst werden. Auch diese Mischung erfordert eine differen-
zierte vertragliche Taktik.
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2. Einfache / ausschliessliche Lizenzvertrige

Eine im Lizenzvertragsrecht iibliche Unterscheidung wollen wir gleich kurz be-
handeln, ndmlich jene zwischen einfachen und ausschliesslichen Lizenzvertragen.
Der einfache Lizenzvertrag raumt dem Nehmer ein Benutzungsrecht (an Patenten
oder an Marken) ein, ohne ihm zu versprechen, dass kein anderer die gleiche Befug-
nis wird erwerben kénnen. Die offene Konkurrenz unter Nehmern bleibt also beim
einfachen Lizenzvertrag moglich. Beim ausschliesslichen Lizenzvertrag hingegen
kann der Nehmer damit rechnen, dass ihm (mindestens innerhalb bestimmter
Grenzen territorialer und/oder sachlicher Natur) keine Konkurrenz erwachsen wird
- dementsprechend ist der Geber gebunden. Dieser Unterschied zeigt weitreichende
Folgen im Hinblick auf die Haftung des Gebers im Falle einer Entwicklung, die der
vereinbarten bzw. vorausgesetzten Konkurrenzlage nicht mehr entspricht und zwar
besonders dann, wenn diese Diskrepanz die Folge eines vertragswidrigen Verhal-
tens des Gebers ist. Er hat z.B. ein Patent lizenziert, das sich als nichtig erweist; oder
er vermag die aufkommende Konkurrenz (Patentverletzer) nicht zu meistern. Die
Lage ist beim Know how-Vertrag von vorneherein anders. Ist das Know how nicht
absolut geschiitzt, so muss jeder, so auch der Nehmer, mit der Moglichkeit rechnen,
dass ein Dritter in rechtmassiger Weise (so durch eigene Entwicklung) genau das
gleiche Know how besitzt bzw. entwickelt und verwendet, ja sogar Dritten lizen-
ziert. Steht dem Geber bei vorhandenem patentrechtlichen Schutz nur ausnams-
weise kein Rechtsmittel gegen den Dritten zur Verfiigung (so im Falle eines Mit-
benutzungsrechtes, Art. 35 PatG), wird dies beim Know how die Regel sein. Das
bedeutet, dass im Rahmen eines echten Know how-Vertrages die Vereinbarung
der Ausschliesslichkeit zwar moglich ist, aber eine viel engere bzw. schwichere
Wirkung entfalten kann als in den Fillen, in denen ein absoluter Schutz besteht.
Ausschliesslichkeit kann dann lediglich bedeuten, dass der Geber eine Unterlas-
sungspflicht ibernimmt, Dritten das gleiche zu vermitteln. Ich habe dieses Beispiel
vorweggenommen, um Ihnen gleich zu zeigen, dass bei der vertraglichen Behand-
lung von Know how auch die rechtliche Regelung Eigentiimlichkeiten aufweist,
was Ofters, so besonders bei gemischten Lizenzvertrigen, nicht klar genug ein-
gesehen wird.

3. Verdusserung / Gebrauchstiberlassung

Ein weiterer grundlegender Unterschied muss gleich in die Analyse eingefiihrt
werden. Bei Patenten (oder Marken usw.) unterscheiden wir ohne jegliche Schwie-
rigkeit einen Verdusserungs- von einem Gebrauchsiberlassungsvertrag. Es ist
zweckmissig, gleich zu untersuchen, ob dies auch bei Know how-Vertriagen der Fall
sein kann - denn aus der Antwort lassen sich entscheidende rechtliche Schliisse
ziehen, die zum Kern der Know how-Vertragslehre gehoren.
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4. Die Verdusserung

Das Patent (die Marke, das Urheberrecht) kénnen zuerst einmal verdussert wer-
den - analog wie eine bewegliche Sache verdussert wird, also mit der Wirkung, dass
dem Geber keine Rechte mehr an der Sache (im weiteren Sinne) verbleiben. Gegen-
uber der Sache ist der Geber sozusagen ein Dritter geworden, und nur noch gegen-
iiber dem Nehmer als Vertragspartner konnen ihn Pflichten (Leistungs- bzw. Unter-
lassungspflichten) treffen (sie sind z.B. im Kaufvertragsrecht ausfiihrlich geregelt,
Stichwort: Méangelhaftung, Art. 197 ff. OR). Eine solche Verdusserung kann an sich
auch beziiglich Know how erfolgen. So, wenn eine Firma eine Produktionssparte
abschiebt: Das entsprechende Know how wird demgemiiss verdussert (abgetreten),
und der Geber hat daran kein Interesse mehr. Diese Fille sind aber atypisch.
Normalerweise wollen die Parteien eines Know how-Veridusserungsvertrages keine
solche fiir den Geber privative Wirkung erreichen: Verdusserung bedeutet vielmehr
Einrdumung von Wissen, iiber das der Geber verfiigt und fiir sich weiterhin ver-
wenden will, also im Grund genommen FVervielfiltigung der Know how-Kenntnis
zwecks Verwertung. Verdusserung ist dann Gebrauchsiiberlassung ohne zeitliche
Begrenzung. Was die Parteien bezwecken, ist denn auch nicht notwendigerweise
eine, wenn ich so sagen darf, ausschliessliche, also personlich begrenzte Verviel-
faltigung: Da am Know how keine absoluten Rechte bestehen (das ist unsere
Arbeitshypothese), kann die Verdusserung die Rechtstellung des Gebers denn
auch nicht «erschopfen» - die faktische Moglichkeit weiterer Verdusserung von
Know how hat er genau wie vorher, und zwar eventuell ohne Schmailerung der
Interessen des Nehmers. Hinzu kommt, dass der Geber und in der Regel nicht
der Nehmer weitere parallele Ubertragungen des Know how vereinbaren darf. Diese
Eigentiimlichkeiten des Sachverhaltes Know how zeigen wichtige Folgen fiir die
Regelung des entsprechenden Verdusserungsvertrages. Ich mochte sie knapp wie
folgt festhalten:

4.1 Verdusserung bedeutet im Zusammenhang mit Know how normalerweise (um
mit uns geldufigen Begriffen zu arbeiten) nicht Eigentumsiibertragung, vie/mehr
Begriindung eines endgiiltigen (unbefristeten) Gebrauchsrechtes, ohne Schwiachung
der Rechtslage des Gebers. Dieser bleibt « Herr des Know how» insofern, als er dass-
selbe weiter verwenden darf und der Nehmer lediglich ein Gebrauchsrecht (kein Ver-
figungsrecht) erwirbt. Normalerweise wird der Geber insbesondere noch weitere
dhnliche Know how-Ubertragungen vornehmen, so dass die eine Ubertragung, wie
ich schon sagte, keine Ausschliesslichkeit zugunsten des Nehmers begriindet. Fiir
alle Parteien gilt aber eine wichtige Einschrinkung. Der Geber und der Nehmer sind
zunéchst einmal verpflichtet, das Know how als solches zu behandeln, also, sinn-
gemass, als nicht allgemein zugingliche Lehre, was bewirkt, dass sie bezliglich des
Know how bestimmte Unterlassungspflichten beachten miissen, insbesondere die
Pflicht, das Know how nicht allgemein bekanntzugeben. Eine Vertffentlichung des
Know how seitens des Gebers z.B. wiirde (im Sinne einer Analogie) einem Fall der
Rechtsgewihrleistung beim Kauf nahekommen (Art. 192 OR). Es ist klar, dass der
Nehmer nicht fiir den Erwerb von Kenntnissen Geld aufwenden will, die vom Geber
selbst allgemein zuginglich gemacht werden. Aber auch den Nehmer trifft eine ent-
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sprechende Pflicht: Der «Erwerb» will ihm die Benutzung, nicht die volle Ver-
fligung tiber das Know how vermitteln, und von der Verfiigungsbefugnis ist nicht
nur die allgemeine Ver6ffentlichung ausgeschlossen, sondern auch die Weitergabe
des Know how als solches (also unter Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit). Eine
weitere Vervielfiltigung des Know how-Besitzes darf also normalerweise nur vom
Geber aus erfolgen. Wir sehen, was fiir Eigentiimlichkeiten der Know how-Vertrag
aufweist. Auf einige Folgen desselben, immer im Rahmen des Ubertragungsver-
trages, sei weiterhin verwiesen.

4.2 Die bisher gehandelte «normale» Ubertragung muss anders aufgefasst
werden, wenn mit dem Know how sachlich mit demselben im Zusammenhang
stehende andere Rechte iibertragen werden, denn beziiglich dieser ist die Uber-
tragung im normalen Sinne zu verstehen, also als Einrdumung der entsprechenden
Rechte an den Nehmer unter gleichzeitigem Untergang derselben beim Geber.
Diese weitergehende Wirkung wird dann eintreten, wenn sachlich zusammen-
hdngende Patente iibertragen werden. Dadurch verliert ja der Verdusserer seine
Monopolrechte an der beanspruchten technischen Lehre, was sich auch auf das
Know how auswirken wird, mindestens dann, wenn das Know how nicht iiber den
Geltungsbereich der Patente hinausgeht. Anders entscheiden wiirde heissen, dass
der Geber Herr des Know how im obigen Sinne bliebe, was auf eine (unzulassige)
Verlingerung des Patentschutzes hinauslaufen wiirde. Auch hier ist also eine
differenzierte Betrachtung notwendig, und die Interessenlage wird bei der Aus-
legung des Vertrages entscheidend mitzuberiicksichtigen sein. Sie wird nicht selten
sogar eine vom Wortlaut des Vertrages abweichende Entscheidung herbeifithren
miissen, da diese Zusammenhéinge den Parteien oft nicht klar oder nicht préasent
sind, weshalb die gewihlte Sprache nicht unbedingt dem Willen entsprechen wird
(Art. 18 OR).

4.3 Die fiir die rechtliche Beurteilung entscheidende Eigentiimlichkeit des Know
how («nicht allgemein zugénglich») ist, wie wir wissen, seine Aleaftorik (Stichwort:
«faktischer Schutz»). Sie hangt nur in kleinem Masse vom Geber selbst ab - der ja
immer ein Interesse haben wird, die Geheimhaltung aufrecht zu erhalten. Auch vom
Nehmer hdngt sie nur beschriankt ab: Er wird erstens auch kein Interesse am Verlust
der Vertraulichkeit haben und zweitens wiirde er beim (schuldhaften) Verlust dem
Geber gegeniiber schadenersatzpflichtig werden - ist doch die Pflicht zur Geheim-
haltung, wie gesehen, eine zentrale Pflicht auch des Nehmers. Es sind vielmehr
(vom Geber und Nehmer) unabhingige Dritte, welche das Know how gefdhrden
konnen. Und dagegen konnen die Parteien des Ubertragungsvertrages, insbeson-
dere auch der Geber, normalerweise nichts unternehmen. Ein Unterlassungsan-
spruch steht dem Geber, wie angedeutet, nur dann zu, wenn der Dritte gegen das
UWG, eventuell gegen Art. 28 ZGB verstosst. Aber es handelt sich um eine indirekte
Verteidigung in bezug auf das Know how selbst. Dritte, die aus der widerrechtlichen
Handlung know how-schidliche Kenntnisse erhalten haben, sind nicht belang-
bar (es sei denn, sie hdtten an der Handlung mitgewirkt, vgl. etwa Art. 50 OR und
Art. 66 lit. d PatG).
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Dieser Umstand hat weittragende Folgen, die wie folgt zusammenzufassen sind:

4.3.1 Ein vom Geber nicht verschuldetes allgemeines Bekanntwerden des Know
how 16st an sich seine Verantwortung nicht aus. Das Entgelt fiir die Ubertragung
des Know how ist und bleibt geschuldet und Schadenersatzanspriiche aus Vertrags-
verletzung (Art. 97 OR) entstehen erst recht nicht. Aber auch eine Anfechtung des
Vertrages (aus Irrtum, bes. Grundlagenirrtum, Art. 24 OR, oder gar aufgrund der
clausula rebus sic stantibus) ist grundsétzlich nicht gegeben - denn die Moglichkeit
des Bekanntwerdens ist sozusagen eine angeborene und deshalb in Kauf zu neh-
mende Schwiche eines jeden Know how. Abhilfe kann durch Sonderabmachungen
geschaffen werden und nur in krassen Fillen konnte richterliches Eingreifen ge-
rechtfertigt sein (iiber die strengen Anforderungen an die clausula letzthin ZH ObG
in ZR 1987, Nr. 2).

Unter den Sonderabmachungen sind besonders zu nennen:
a) Garantieaussagen des Gebers (von diesem mit grosster Vorsicht einzugehen);

b) Festlegung von zeitlichen, sachlichen und/oder territorialen Grenzen, bei
deren Uberschreitung Rechtsfolgen eintreten, wie teilweise Riickzahlung des
Kaufpreises (z.B.: Bekanntwerden des Know how bzw. von Teilen desselben
innert X Jahren);

c) Besonders einfach gestaltet sich die Lage, wenn der Kaufpreis gerade im Hin-
blick auf das mogliche Bekanntwerden des Know how aufgeteilt wurde, also
nicht nur dessen Filligkeit, vielmehr dessen Bestand davon abhingig gemacht
wurde. Hier zeigen Verdusserung und Lizenzierung gemeinsame Aspekte, wie
wir noch niher sehen werden.

Es ist also festzuhalten, dass (normalerweise) der Know how-Vertrag nicht des-
wegen schon dahinfallt, weil vor Ablauf der Vertragsdauer das Know how allgemein
bekannt wird. Abgesehen von ausdriicklich vertraglichen Abmachungen ist zu be-
achten, dass das Entgelt oft nur zwecks Entlastung des Nehmers und zwecks An-
passungserleichterung an die faktische Entwicklung gestaffelt worden ist, sodass
es weiterhin geschuldet ist.

4.3.2 Das Know how braucht nicht allgemein bekannt zu werden, um die Oko-
nomie des Verdusserungsvertrages aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ahnliche
Folgen vermag auch die Tatsache auszuldsen, dass ein Dritter unabhidngig vom Ge-
ber das gleiche Know how benutzen kann bzw. darf. Das Aufkommen eines wichti-
gen Konkurrenten nimmt ja dem Nehmer die Exklusivitat, die mit dem Know how-
Verdusserungsvertrag verbunden sein kann. Die Folgen sind dhnlich wie im voran-
gehenden Sachverhalt, wobei die Parteien hier durch Sonderabmachungen eventuell
andere Massstédbe fiir den Fall einer Einwirkung auf ihren Vertrag setzen werden,
insbesondere solche, die sich auf den Einfluss des Dritten auf den vorausgesetzten
Markt des Nehmers stiitzen, wie starke bzw. schwache Marktanteile des Dritten,
Gefahr des allgemeinen Bekanntwerdens durch die Verwertung seitens des Dritten
und #hnlich.
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4.3.3 Diese paar Beispiele erkldren uns die Tatsache, dass, von der Gegenleistung
aus gesehen, in vielen Fillen der Know how-Verdusserungsvertrag sich kaum von
einem Gebrauchsiiberlassungsvertrag (also von einem Lizenzvertrag) unterscheidet.
Die Gegenleistung (der Preis) richtet sich hauptsichlich nach dem Ausmass der
Benutzung durch den Nehmer und steht in Abhéngigkeit mit der Wahrung des
vertraulichen Charakters des Know how selbst. Sie kann somit leicht den Umfeld-
verinderungen angepasst werden, mindestens in bezug auf die Summe, welche ein
jedenfalls geschuldetes Minimalentgelt {ibersteigt.

4.3.4 Zur Aleatorik des Know how-Vertrages gehort noch der Umstand, dass grob
gesagt und beim Fehlen von ausdriicklichen Garantien, der Geber nur fiir die Er-
reichung des dem Nehmer bekannten Ergebnisses haftet. Dies hdngt davon ab, dass
dem Geber nicht zumutbar ist, dem Nehmer vor Vertragsabschluss Einblick in das
eigene Know how zu gewdhren. Der Nehmer ist deswegen an Know how interessiert,
weil er den Erfolg des Gebers kennt. Wie dieser Erfolg erreicht wird (grob gesagt:
ob mit komplizierten oder einfachen Massnahmen), ist fiir den Nehmer eher sekun-
dar. Darin liegt die Aleatorik des «Kaufpreises» mit den wohl kaum aktuellen Gren-
zen von Art. 21 (Ubervorteilung) und Art. 24 (Irrtum) oder gar Art. 28 (Tduschung)
OR. Ich kann mich an einen typischen Fall erinnern: Vor vielen Jahren kam in
Italien ein Konkurrent fiir ein dusserst erfolgreiches schweizerisches Produkt auf
dem Gebiete der Baubranche in Erscheinung. Der Konkurrent hielt sein Verfahren
geheim, und die Schweizer Firma zahlte ihm eine ansehnliche Summe fiir den
Erwerb des Verfahrens. Es zeigte sich, dass das Verfahren #usserst einfach und
naheliegend war. Das Beispiel hinkt, wie immer: Es zeigt aber, in welche Richtung
diese Uberlegungen fiihren.

4.4 Ich sagte vorhin, dass den Nehmer eine Geheimhaltungspflicht beziiglich des
erworbenen Know how trifft und zwar so lange das Know how geheim ist. Er kann
als Schuldner vom Geber dazu angehalten werden. Eine Eigentiimlichkeit ist aber
auch hier zu beachten, die ein schwieriges rechtliches Problem aufwirft. Was soll
bzw. was kann geschehen, wenn der Nehmer das Know how allgemein bekannt
macht?

4.4.1 Die normale vertagliche Folge ist Schadenersatz aus Art. 97 OR. Die
Schwierigkeit der Schadensberechnung ist gross, aber keine Eigentiimlichkeit des
Know how-Vertrages.

4.4.2 Ein Recht des Gebers, vom Vertrag zuriickzutreten, mit der Folge der
Rickabwicklung, also des Rickforderns des bereits Geleisteten ist an sich nicht
sinnvoll, da ja das Know how in unserem Falle von vorneherein als allgemein be-
kannt gilt.

4.4.3 Kann dem vertragsbriichigen Nehmer aber mindestens untersagt werden,
das Know how weiter zu benutzen? Diese Rechtsfolge wire die einzige angemessene,
andernfalls konnte der Nehmer sich aus der fiir den Geber sehr gravierenden Ver-
tragsverletzung Vorteile verschaffen. Sie kann aber nur dann einsetzen, wenn der
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«Verausserungsvertrag» als ein Gebrauchsiiberlassungsvertrag aufgefasst werden
kann, also als ein Dauerschuldverhdltnis, mit der Folge der Kiindigungsmdglichkeit
aus wichtigem Grunde. Fillt der Vertrag dahin, so hat der Nehmer keinen vertrag-
lichen Anspruch mehr auf Benutzung des Know how. Diese Wirkung scheint mir
die Richtigkeit der Grundannahme zu bestitigen - wenn diese Art circolus (fast)
vitiosus erlaubt ist. Sie entspricht an sich den Interessen beider Parteien: Die zweck-
maissigerweise vereinbarte gestaffelte Entschiddigung des Gebers kommt dem Neh-
mer zugute, die Uberlassung lediglich zum Gebrauch dem Geber, und zwar beides
fir den Fall, in welchem die Vertragserwartungen sich nicht erfiillen. Der Nehmer
braucht nicht weiter zu zahlen, wenn, ohne sein Zutun, das Know how allgemein be-
kannt wird, und der Geber ist vor Verfiigungen iiber dieses Know how seitens des
Nehmers besser geschiitzt.

Es kann aber nicht iibersehen werden, dass dem Nehiner die Benutzung des Know
how nicht unbegrenzt verwehrt werden kann. Anzustellen sind dhnliche Uberlegun-
gen wie bei der Begriindung der Zulidssigkeit der sog. sklavischen Nachahmung
nach Untergang allfilliger Schutzrechte. Die zeitliche Grenze zu ziehen ist aber sehr
schwer. Ich denke, dass die vereinbarte Vertragsdauer einen giiltigen Anhaltspunkt
geben kann. Dass der Geber sich fiir solche Fille am zweckmaissigsten durch Ver-
einbarung einer Konventionalstrafe schiitzen kann, braucht hier nicht besonders
hervorgehoben werden.

Diese Uberlegungen deuten wiederum darauf hin, dass beim Know how-Ver-
trag die Unterscheidung Ubertragung/Gebrauchsiiberlassung zumindest fraglich
ist. Zeit also, uns mit dem Gebrauchsiiberlassungsvertrag (Lizenzvertrag) zu be-
schaftigen.

5. Die Gebrauchstiberlassung (Lizenzierung)

Bisher analysierten wir den Verausserungsvertrag. Die meisten Know how-Ver-
trage werden aber als Lizenzvertrage betitelt bzw. behandelt.

5.1 Unter Lizenzvertrag verstehen wir (und verstehen die Parteien, wenn sie
diesen Terminus korrekt einsetzen) einen Gebrauchsiiberlassungsvertrag. Ein
Patent, eine Marke, eine Befugnis aus Urheberrecht oder aus Muster- und Modell-
recht wird zum Gebrauch iiberlassen, d.h.: Dem Nehmer wird vertraglich die Be-
fugnis eingerdumt, vom Recht zum eigenen Nutzen Gebrauch zu machen, ohne
sonst dariiber verfiigen zu diirfen. Erste Voraussetzung eines solchen Vertrages
ist die Trennung zwischen Herrschaft und Gebrauch - so wie dies beim Eigentum
oder bei den genannten gewerblichen Schutzrechten der Fall ist. Nur dann kann
niamlich der Gegenstand des Vertrages «zuriickgefordert» werden. Beim Eigen-
tum kann die Sache, Objekt der eigentlichen Ubertragung, zuriickgefordert werden;
bei den Immaterialgiiterrechten wirkt sich der jeweilige negatorische Anspruch
(Unterlassung) analog aus, denn ohne vertragliche Grundlage wird die Patent-
benutzung zur Patentverletzung, kann also unterbunden werden, womit die Mono-
polstellung des Gebers wieder hergestellt wird. Ist diese Moglichkeit beim Know
how gegeben?
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5.2 Es braucht hier nicht lange begriindet zu werden, dass das «Riickrufsrechit»
beziiglich des Know how ein rein obligatorischer, aus dem Vertrag abgeleiteter An-
spruch sein kann. Auf die technische (oder sonstige, das Know how bildende) Lehre
oder Kenntnis hat der Geber keine rechtlich gesicherten Herrschaftsanspriiche, er
ist auf die vertragliche Treue des Nehmers angewiesen und kann lediglich dieselbe
durchsetzen: Durch vertraglich begriindeten Unterlassungsanspruch direkt, durch
Schadenersatzanspruch indirekt, eventuell begleitend. Zu beachten ist, dass dem
Geber nicht einmal ein besitzdhnlicher Anspruch zusteht, der z.B. (bei Sachen) dem
Untervermieter (der kein Recht an der Sache hat) gegeniiber dem Untermieter zu-
steht, womit sein relativer Riickforderungsanspruch quasi-dinglich verstarkt wird.

5.3 Nicht nur hat der Geber keinen dinglichen Anspruch am lizenzierten Know
how. Seine Stellung kann unter Umstdnden, und wird es oft, noch schwdcher sein,
und zwar aus folgenden Griinden:

5.3.1 Zunichst einmal muss man sich fragen, ob das Know how, einmal mitge-
teilt, nicht zum Wissen des Nehmers wird und auch nach der Meinung der Parteien
werden soll. Dies entspricht oft dem Parteiwillen, insbesondere in den Fillen, in
denen ein globales Know how vermittelt wird. Wer vom Geber lernt, Linsen mit
diinnen Metallschichten zu iiberziehen (ein vereinfachtes Beispiel aus den Dar-
legungen von Herrn RITTER) und darauf sein Unternehmen aufbaut, dem kann,
so scheint es mir, diese Kenntnis nicht mehr (und sei es auch nur kraft eines Unter-
lassungsanspruches) entzogen werden. Eine solche Auffassung gilt insbesondere
bei Technikern als die einzig realistische, und das will auf einem so eng mit der Tech-
nik verbundenen Gebiet viel heissen. Hier fillt die Moglichkeit eines eigentlichen
Lizenzvertrages schon deswegen dahin - es sei denn, dass man (unzutreffender-
weise, vgl. Art. 18 OR) an der Schale haften bleibt, und z.B. die zeitlich gestaffelte
Zahlung des Preises als Lizenzgebiihr ansehen will, somit aber auch als massgeben-
des Element fiir die Vertragsqualifikation. Zum Teil, aber nur zum Teil, 14sst sich
etwas anderes sagen, wenn die Mitteilung sich auf ganz spezifisches Know how
bezieht. Hier wire in gewissem Umfange eine «Riickgabe», im Sinne des Wirksam-
werdens einer Unterlassungspflicht, zumindest denkbar. So kénnte der Nehmer sich
verpflichten, nach Ablauf einer gewissen Zeit (Dauer des Lizenzvertrages) den Be-
zug der Grundstoffe aus einer bestimmten (geheimen) Quelle nicht mehr zu tétigen.
Dies widre umso eher moglich, als der Geber mit dem Lieferanten entsprechende
einschrankende Vereinbarungen treffen kann. Zwar sind diese Vertrage voneinander
unabhéngig, und gegen die Vertragsverletzung des Nehmers wird nur schwer beim
Lieferanten vorzugehen sein (eventuell aber aus Art. 4 UWG) - eine gewisse Wir-
kung konnten solche Beschrankungen trotzdem zeitigen. Mit den meisten sonstigen
spezifischen Know how-Teilen wiirden hingegen die gleichen Schwierigkeiten ent-
stehen, wie beim globalen Know how. Wiirde hier eine spezifische vertragliche
Norm helfen? Diese Frage stellt sich in der Paxis nicht selten. Hat der Nehmer eine
solche Klausel unterschrieben, so ist sie zunadchst einmal als giiltig anzusehen, so
dass er ein grosses Risiko eingeht.

Die Tatsache aber wiirde bleiben, dass im allgemeinen diese Know how-Kennt-
nisse solche des Nehmers geworden, also nicht mehr riickerstattungsfihig sind.
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Ist der Vertrag beendet und das Know how allgemein bekannt, so kann ein
solches Know how jedenfalls nicht mehr, mit Unterlassungswirkung fiir den Neh-
mer, auf den Geber zuriickfallen. Ich habe dafiir das Kriterium der Zumutbarkeit
eingefiihrt - und habe den Eindruck, dass dasselbe tauglich bleibt: dem Nehmer ist
die Unterlassung nicht zumutbar.

5.3.2 Ein zweiter Problemkreis eroffnet sich in unserem Zusammenhang und
zwar durch den Umstand, dass das «lizenzierte» Know how sich mit dem son-
stigen Wissen, wozu auch Know how gehort, des Nehmers verbindet, vermischt
(vgl. Art. 727 ZGB!), so dass eine Riickerstattung wegen Unmoglichkeit der Ab-
sonderung undurchfithrbar wiare. Sie wiirde ja u.U. zum Resultat fithren, dass der
Nehmer dadurch auch auf Benutzung eigenen Know how verzichten miisste. Eine
solche Folge ist schon prima vista unvertretbar. Diese Fille bilden geradezu die
Regel, wenn beide Parteien (Geber und Nehmer) auf dem Gebiete fachlich qualifi-
ziert sind, besonders natiirlich, wenn sie einen Know how-Austausch vereinbaren.
Hier wird sicher nicht nur das Know how des Gebers Wissen des Nehmers, sondern
beide Quellen speisen eben in untrennbarer Art neue Produktions- oder Betriebs-
fliisse. Eine «Riickgabe» (in der Form der Unterlassung) ist also nicht méglich ohne
Gegenleistungspflichten (also nach normaler Beendigung des Vertrages), sie ware
auch nicht mit der Okonomie des Vertrages konform. Gerade wenn durch Know
how eine optimale Produktion erlangt werden soll, scheint eine solche Riickerstat-
tungsklausel widersinnig: Soll niamlich der Nehmer nach X Jahren die optimierte
Produktion aufgeben? Abgesehen also von der Unmdoglichkeit der Trennung, ist
die Bestimmung an und fiir sich kaum vertretbar. Héchstens in der Form des ver-
schobenen Entgeltes konnte noch etwas erreicht werden. Mehr wohl nicht, also
auch keine Verpflichtung des Nehmers, das Know how nicht mehr zu benutzen.
Auch hier erweist sich das Kriterium der Zumutbarkeit als niitzlich.

5.4 Der Schluss scheint also gerechtfertigt zu sein, dass normalerweise bei Ver-
tragsende:

a) das globale Know how vom Nehmer frei weiterbenutzt werden darf;

b) das spezifische Know how nur ausnahmsweise vom Nehmer nicht mehr be-
nutzt werden darf;

¢) allgemein das Know how vom erfahrenen Partner frei weiter benutzt werden
darf.

Auch dies zeigt, dass im Rahmen der Know how-Vertrige eine scharfe Trennung
zwischen Verdusserung und Gebrauchsiiberlassung sehr schwer ist. Ob man dann
den Vertrag als Lizenzvertrag oder als Uberlassungs- bzw. (noch deutlicher) als
Verdusserungsvertrag betitelt, ist Nebensache, nach Art. 18 OR ist ja der wirkliche
Wille, nicht der benutzte Terminus massgebend.

5.5 Diese Uberlegungen konnen iibrigens, wie Sie wissen, zu der kartellrecht-
lichen Relevanz unserer Vertrige fiihren, was besonders in der EG aktuell ist und
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iiber welche Herr MAILANDER referiert. Es ist denkbar, dass das Kartellrecht die
letzten Hemmungen aufheben wird, die gegen die freie Verwendbarkeit des Know
how nach Beendigung des Vertrages noch bestehen.

6. Die Regelung bei gemischten Vertrigen

6.1 Um eine irgendwie saubere Analyse zu ermdéglichen, sind wir bisher priméar
davon ausgegangen, dass Vertragsgegenstand nun reines Know how bildet. Wir
miissen nun einen Blick auf jene Fille werfen, in denen neben Know how, sei es in
herrschender, gleichwertiger, in dienender oder gar helfender Stellung, absolute
Rechte mitlizenziert werden, also besonders Patente, Marken, Muster und Modelle
sowie Urheberrechte. Dass bei einer eigentlichen Verdusserung dieser Rechte das
Know how als endgiiltig mitverdussert zu gelten hat, wurde schon dargelegt und
scheint mir problemlos zu sein. Wie ist es aber, wenn (der klassische Fall) zum lizen-
zierten Recht (Patent) Know how mitgegeben wird bzw. wenn zum Know how ein
Patent oder ein sonstiges Immaterialgiiterrecht mitlizenziert wird?

6.2 Die Rechtslage bei Patentlizenz mit begleitendem Know how. Die Rechtslage
ist hier klar: Erfiillt das Know how eine begleitende Funktion (patentiert ist z.B. ein
chemisches Verfahren, das Know how vermittelt das Verfahren mit der besten Aus-
beute), so teilt es das vertragliche Schicksal des Schutzrechtes: Besteht kein Schutz
mehr, ist auch das Know how frei. Entfallt die Benutzungserlaubnis des Schutzrech-
tes trotz Bestehens desselben, entfillt auch das Recht zur Know how-Benutzung,
und zwar auch dann, wenn das Know how nicht unter den Geltungsbereich des
Patentes fallt.

6.3 Bei Know how-Lizenz mit begleitendem Patentschutz. Die Fille sind nicht
selten, in denen der Kern des Lizenzvertrages aus Know how gebildet ist, wahrend
die Patente eine eher begleitende (gelegentlich sogar: ornamentale) Funktion er-
fiillen. Hier beherrscht die Know how-Regelung das Verhalten der Parteien, so dass
das Hinfallen der Patente hochstens zu einer Reduktion der Lizenzgebiihren fithren
kann. Uberdauern die Patente die vereinbarte Vertragsdauer, so muss man sich
(beim Schweigen des Vertrages) fragen, ob damit die sonst freie Benutzung des
Know how ausgeschlossen werden soll. Ich wiirde es prinzipiell nicht annehmen, da
man ja sonst den Schutzrechten eine Bedeutung beimessen wiirde, die sie bei
Vertragsabschluss nicht hatten. Abstrakt l4sst sich aber diese Frage schwer weiter
verfolgen - zu viel hangt von den konkreten Vereinbarungen ab (eine Bemerkung,
die im allgemeinen zu meinen Ausfithrungen gilt, besonders aber hier). Ahnliches
gilt, wenn statt Patente andere Schutzrechte (Urheberrechte, Muster- oder Modell-
rechte) lizenziert worden sind, wobei in diesen anderen Fillen die Frage weniger
akut zu sein scheint.

6.4 Know how-Lizenz, verbunden mit einer Markenlizenz. Voraussetzung einer
Markenlizenz ist nach geltender Praxis (das Markenschutzgesetz enthilt keine ent-
sprechende Vorschrift) grob gesagt, dass der Lizenznehmer in der Lage sei, den



194

lizenzierten Gegenstand in der gleichen Qualitdt wie der Lizenzgeber herzustellen.
Diese Voraussetzung ist bei gleichzeitiger Lizenzierung von Marke und Know how
normalerweise erfiillt. Probleme konnen sich auch hier ergeben aus der verschie-
denen Geltungsdauer der lizenzierten Gegenstdnde. Das subjektive Markenrecht ist
an sich zeitlich nicht begrenzt - nur sekundire formelle Handlungen sind zu seiner
Aufrechterhaltung notwendig, und solange das Zeichen markenmdissig gebraucht
wird, bestehen entsprechende Rechte bzw. Anwartschaften. Ein Markenlizenzver-
trag kann also eine sehr lange Dauer haben. Kann damit ein Know how-Lizenz-
vertrag auch zeitlich gekoppelt werden? Kann mit anderen Worten der Know how-
Vertrag die gleiche Dauer haben wie der Markenlizenzvertrag? Wir haben schon
gesehen, dass ein Know how-Vertrag normalerweise nicht {iber eine gewisse Zeit
Geltung haben wird - damit ist die zeitliche Koppelung mit einer Markenlizenz
von der Sache eher (Bekanntwerden bzw. Uberholtwerden des Know how) ebenfalls
beschrankt. Vereinbaren die Parteien eine ldngere Frist, kann der Lizenzvertrag u.U.
kartellrechtlich beanstandet werden. Hingegen kann der Know how-Vertrag den
Markenlizenzvertrag iiberdauern, und zwar dann, wenn die Einriumung des Know
how als das primdre anzusehen ist. Der Geber wird sich sowieso gut iiberlegen
miissen, ob er seine Marke lizenzieren will - denn jede Lizenzierung birgt die Gefahr
der Verwisserung, ja gar der «Verunreinigung» in sich, und dies besonders dann,
wenn eine Marke des Nehmers mit der Geber-Marke gekoppelt ist. Von der Marke
- dies sei nebenbei bemerkt - ist die Ausstattung zu unterscheiden.

7. Hinweise fiir die Praxis

Gestatten Sie, dass ich im Sinne einer Schlussfolgerung einige, wenn auch be-
scheidene Hinweise fiir die Praxis zusammenfasse:

7.1 Als Verdusserungsvertrag kann der Know how-Vertrag selten bewertet werden:
Der Nehmer erwirbt namlich nicht die Verfiigungsbefugnis, welche die normale
Folge eines solchen Vertrages wire. Der Vertrag gewdhrt ihm lediglich die Benut-
zung der Lehre, nicht deren Beherrschung.

7.2 Der Know how-Vertrag kann aber auch selten als eigentlicher Lizenzvertrag
charakterisiert werden: Auch wenn die geldwerte Leistung des Nehmers sich nach
Art einer Lizenzgebiihr berechnet, fehlt normalerweise das typische Element eines
Lizenzvertrages, namlich die Moglichkeit einer nur auf Zeit vereinbarten Uberlas-
sung des Gebrauches einer Lehre, die bei Vertragsende zuriickzuerstatten ist.

7.3 Da die Charakteristik des Know how die fehlende Allgemeinzugdinglich-
keit ist, geht der Know how-Vertrag normalerweise mit dem Verlust der Eigen-
schaft unter.

7.4 Bei Beendigung der Vertragszeit kann der Nehmer normalerweise das Know
how weiterhin frei benutzen - auch wenn das Know how als solches bestehen bleibt.
Er bleibt aber an die Geheimhaltungspflicht gebunden.
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7.5 Die aleatorische Natur des Know how beschriankt die Haftung des Gebers bei
Bekanntwerden des Know how grundsitzlich auf die Falle schuldhafter Bekannt-
gabe durch den Geber selbst ein.

7.6 Der Geber kann prinzipiell nur fiir die Erreichung bestimmter Ergebnisse
bei richtiger Anwendung des Know how verantwortlich gemacht werden - auf die
Hohe des Entgeltes spielt die objektive Schwierigkeit des Verfahrens prinzipiell eine
sekundére Rolle.

7.7 Bei gemischten Know how-Vertrdgen (insbesondere mit Patenten) ist die (zen-
trale bzw. dienende) Rolle des primiren Gegenstandes (Patent bzw. Know how)
massgebend.

7.8 Bei Know how-Vertriagen, die mit einer Markenlizenz verbunden sind, ist die
Dauer der Markenlizenz nicht massgebend fiir die Dauer des Know how-Vertrages.

Aus der schweizerischen Literatur seien folgende Werke genannt:

Dessemontet F., 1e savoir-faire industriel, Lausanne 1974; Koller B, Der Know
how-Vertrag nach schweizerischem Recht, Ziirich 1979; Modiano G. Le con-
trat de licence, Genéve 1979; Pedrazzini M.M,, Patent- und Lizenzrecht, 2. Aufl.,,
Bern 1987; Pedrazzini M.M., Der Lizenzvertrag in: Das Schweizerische Privatrecht,
Bd. VII/1, S. 596 ff, Basel 1977 (eine franzosische Ubersetzung ist 1985 erschienen);
Pedrazzini M .M., Versuch einer Nominalisierung des Lizenzvertrages, in FS fiir
W.R. Schluep, Ziirich 1988, S. 413 ff.
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Die werbliche Selbstkontrolle der Schweiz

von Dr. iur. Hanspeter Marti, Ziirich,
Sekretiir der Lauterkeitskommission

1. Vorgeschichte

Vorallem in seinem privatrechtlichen Bereich schafft das Bundesgesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb, der zentrale Erlass fiir die Werbung, Freirdume, die von
Konsumentenseite immer wieder nach Reglementierung rufen. Dass die Konsumen-
ten und ihre Organisationen die Klageberechtigung wahrnehmen und diese Frei-
rdume durch die Rechtsprechung in die gewiinschten Bahnen lenken, ist allerdings
auch unter dem neuen UWG bislang eine Illusion geblieben. Die Konkurrenz als
weitere Klageberechtigte aber ist, zumindest hierzulande, der Prozessfithrung aus
anderen Griinden ebenso abgeneigt.

Nichtwissen und Nichtkonnen mogen zur unlauteren Werbung beitragen. Aber selbst
eine wihrend Jahrzehnten betriebene lautere Werbung kann innert kurzer Zeit von
wenigen, auf kommerziellen Vorteil bedachten Randfiguren in Verruf gebracht werden.
Deshalb hat die Werbebranche die Initiative ergriffen, um gegen unlautere Machen-
schaften im wettbewerbsrechtlichen Freiraum Vorkehren zu treffen. Die Forderung
des beruflichen Nachwuchses durch eidgenéssische Priifungen und die Festigung des
volkwirtschaftlichen Verantwortungsbewusstsein durch die Anerkennung von Werbe-
beratern bildeten die eine Stossrichtung, die werbliche Selbstkontrolle, durch Schaf-
fung der Schweizerischen Kommission fiir die Lauterkeit in der Werbung, die andere,

1. Bereits vor 1966 existierte ein «Ehrengericht», dem vorwiegend schiedsgericht-
liche Funktionen zukamen und das seine Tatigkeit auf die Mitglieder des damaligen
Schweizerischen Reklame-Verbandes beschrankte. Bis noch vor wenigen Jahren
lautete die franzosische Ubersetzung der Lauterkeitskommission: «Commission
Suisse d’Arbitrage des Pratiques de la Publicité,» was auf diese ersten Schritte der
Branche hindeutet.

2. Durch den Beizug von Konsumentenvertretern seit 1967, zuerst mit konsulta-
tivem, ab 1973 mit vollem Stimmrecht, entwickelte sich das «Ehrengericht» zur
Uberwachungskommission, die sich nun auch anmasste, die Werbung von Nicht-
Verbandsmitgliedern zu beurteilen. Eine schweizerische Variante, ein privatrecht-
lich organisierten Ombudsmannes helvetischer Pragung, war damit entstanden.

3. In den folgenden Jahren wurde innerhalb der Lauterkeitskommission die Drit-
telsparitiat - 50% Werbevertreter (je ein Drittel Werbeauftraggeber, Werbeberater
und Werbeauftragnehmer) sowie je 25% Konsumentenvertreter und neutrale Mit-
glieder - verwirklicht. Die Selbstkontrolle selbst fand als Institution in einer Stif-
tung ihre Verselbststindigung und Unabhingigkeit.
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II. Organisation

Mit der Zusammenfassung der werblichen Selbstkontrolle in einer Stiftung
wurde ganz bewusst die Spruchautonomie und Unabhingigkeit der Lauterkeits-
kommission festgeschrieben, gleichzeitig aber die Werbewirtschaft zu deren Fin-
anzierung verpflichtet. Der von der Werbewirtschaft bestellte Stiftungsrat amtet
zwar als Wahlorgan der Lauterkeitskommission, doch ist er an die Vorschlidge der
Konsumentenorganisationen fiir deren Vertreter in der Lauterkeitskommission
gebunden, sodass die Paritit formell und materiell gewahrt bleibt. Der Stiftungs-
rat bildet weder letzte und obere Instanz noch ist er gegeniiber der Lauterkeits-
kommission sonstwie weisungsberechtigt, womit auch deren Unabhingigkeit
sichergestellt ist.

Die Lauterkeitskommission unterteilt sich in drei ebenfalls parititisch bestellte
Spruchkammern und die Kammervorsitzenden bilden gemeinsam mit dem neu-
tralen Kommissionsprasidenten wiederum parititisch den Geschiftspriifungsaus-
schuss, die Aufsichtsbehérde des Kommissionssekretiars. Dem Sekretar kommt fiir
die Einstellung von Verfahren und den Erlass von provisorischen Verfiigungen
ebenfalls Spruchkompetenz zu. Gegen die Verfiigungen des Sekretars amtet der Ge-
schaftspriifungsausschuss, gegen Kammerbeschliisse das Kommissionsplenum als
Rekursinstanz.

III. Grundlagen

Materielle Grundlage fiir die Tatigkeit der Lauterkeitskommission bilden die
Internationalen Richtlinien fiir die Werbepraxis der Internationalen Handelskam-
mer, ergdnzt durch Ausziige aus den Internationalen Richtlinien tiber die Verkaufs-
forderung, das Direktmarketing und die Direktwerbung. Diese Richtlinien besitzen
grenziiberschreitende Wirkung und werden von den verschiedenen nationalen
Selbstkontrollorganen Europas notigenfalls auf dem Rechtshilfeweg durchgesetzt;
sie sind indessen in der Schweiz nur soweit anwendbar, als sie mit den nationalen
Vorschriften im Einklang stehen.

Diese nationale Anwendung konkretisiert sich in der Praxis in den Grundséatzen
der Lauterkeitskommission, einer Auflistung allgemein verstindlicher, rechtlicher
Verhaltensnormen fiir die Werbung. Weder Aufgabe noch Sinn der Selbstkontrolle
ist es hingegen, die Werbung weiter zu reglementieren oder iiber bestimmte Werbe-
angaben gar Werturteile abzugeben. Hier begrenzt das schweizerische Kartellrecht
die Aktivitdt der Lauterkeitskommission, zumal diese keine vertragliche Begren-
zung ihrer Spruchtétigkeit anerkennt.

1V. Verfahren

Das Verfahren wird von der Dispostionsmaxime beherrscht. Die Parteien be-
stimmen den Streitgegenstand, doch ist die Kommission an ihre Antrage nicht ge-
bunden.
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Sowie jeder Konsument oder Konkurrent mit hinldnglicher begriindeter, schrift-
licher Beschwerde unentgeltlich die Dienste der werblichen Selbstkontrolle in An-
spruch nehmen kann, hat sich jeder Betroffene vor der Lauterkeitskommission
einzulassen. Einreden gegen die sachliche Zustindigkeit werden nicht gehort, da die
Werbewirtschaft als Tragerin der Stiftung, jederzeit berechtigt ist, ihre Werbetrédger
der unlauteren Werbung zu verschliessen.

Praktische Erfahrungen haben die Wiinschbarkeit gezeigt, dass bestimmten Be-
schwerdefiihreren, vorallem Konsumenten, auf Wunsch hin die vertrauliche Be-
handlung ihres Namens besonders dann zugesichert werden muss, wenn die Person
des Riigenden ohne Einfluss auf die behauptete Unlauterkeit ist. Solche Beschwer-
defiihrer verzichten aber auf ihre Partei- und Rekursrechte.

Im Unterschied zu den Beweisregeln des gemeinen und insbesondere des Wett-
bewerbsrechts kennen die Internationalen Richtlinien fiir die Werbepraxis die Um-
kehr der Beweislast. Nicht der Klager oder Beschwerdefithrer muss die Tatsachen
beweisen, aus denen er Rechte ableitet, sondern der Werbetreibende und regel-
missige Beschwerdegegener hat die Richtigkeit der beanstandeten Werbung dar-
zutun.

Mit der Begriindung der Beschwerde muss immerhin der Beschwerdefiihrer seine
Beanstandung glaubhaft machen. Gelingt ihm dies nicht oder erhebt er vollig zu
Unrecht Beschwerde, wird das Verfahren vom Sekretir eingestellt. Dieser kann aber
auch bei offensichtlichen Verst6ssen gegen die Internationalen Richtlinien und
Grundsitze - notigenfalls superprovisorisch - zur Unterlassung einer bestimmten
Werbung auffordern.

V. Sanktionen

Die Lauterkeitskommission will weder Fehlbare bestrafen noch iiber vermégens-
rechtliche Anspriiche entscheiden. Mit Hilfe der werblichen Selbstkontrolle soll der
Werbetreibende vielmehr auf dem Pfad der Lauterkeit begleitet werden. Die kon-
kreten Empfehlungen der Lauterkeitskommission, die in Form von Kammern-
beschliissen ergehen, wollen bloss die Grenzen der Unlauterkeit aufzeigen.

Diese Hilfeleistung beinhaltet indessen fiir keine der Parteien eine Rechtsbera-
tung, die der Anwaltschaft vorbehalten bleibt. Die Lauterkeitskommission amtet
aber auch nicht als entgeltliche oder unentgeltliche Schiedsstelle zur Auslegung
privater oder anderer Absprachen.

Stellt die Lauterkeitskommission im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens eine
unlautere Werbung fest, wird sie den Fehlbaren um Abhilfe ersuchen. Erst wenn
diese Empfehlung ignoriert wird, hat der Werbetreibende mit Sanktionen zu rech-
nen. Im Vordergrund steht dabei das Ersuchen an die Stifterverbidnde, der bean-
standeten Werbung die zu ihrer Streuung dienenden Werbetrdger zu verschliessen,
was vorallem im Bereich der Printmedien, aber auch des Werbefernsehens und der
Aussenwerbung, eine sehr effiziente Massnahme darstellt. In Frage kommen aber
auch der Entzug der Kommission fiir Werbeberater, die diesen von den Werbe-
tragern gewiahrt wird, sowie die Veroffentlichung des geriigten Tatbestandes unter
vollen Namensnennung.
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VI Publikationen

Nachstehende Publikationen iiber die werbliche Selbstkontrolle und das schwei-
zerische Werberecht konnen gegen frankiertes Antwortkuvert unentgeltlich bei
der Werbelauterkeit, Postfach, 8022 Ziirich, bezogen werden:

Internationale Richtlinien fiir die Werbepraxis, mit Ausziigen aus den Interna-
tionalen Richtlinien fiir die Verkaufsférderung, das Direktmarketing und die
Direktwerbung.

Geschiftsreglement der Lauterkeitskommission.

Grundsitze der Lauterkeitskommission.

Téatigkeitsbericht der Lauterkeitskommission pro 1989 erscheint voraussichtlich
im April 1990.

Schriftenreihe der Lauterkeitskommission.

Heft Nr. 1 / Vergleichende Werbung (Hanspeter Marti)
Heft Nr. 2 / Die Werbeaussage und ihre Rechtsfolgen (Hanspeter Marti)

Heft Nr. 3 / Der Personlichkeitsschutz unter Beriicksichtigung der Besonder-
heiten fiir die Werbung beim Gebrauch von Namen, Personenbildern und
Figuren in der Werbung (Magda Streuli)

Heft Nr. 4 / Ausstattungsschutz (Lucas David)
Heft Nr. 5 / Urheberrecht (Sigmund Pugatsch) [in Vorbereitung]
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Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

L Firmen, Enseignes und Handelsnamen /
Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

Art. 956 Abs. 2 OR - «INACOS»

- Die Firma Inacos AG ist mit den dlteren Firmen Unicos Holding AG und COS
Computer Systems AG nicht verwechselbar.

~ Eine Endsilbe darf nicht monopolisiert werden.

- Bei Firmenprozessen ohne besondere Komplikationen ist iiblicherweise von
einem Streitwert von Fr. 50 000 auszugehen.

- Il n’y a pas de risque de confusion entre la raison sociale Inacos AG et les
raisons antérieures Unicos Holding AG et COS Computer Systems AG.

- Une syllabe finale ne peut pas étre monopolisée.

- Il est usuel de fixer la valeur litigieuse a CHF 50 000~ dans les procédures
ayant pour objet des raisons sociales et ne présentant pas une complexité par-
ticuliere.

Massnahmeentscheid des ER am HGer ZH vom 23. Mirz 1988 i.S. Unicos
Holding AG und COS Computer Systems AG ca. Inacos AG (mitgeteilt von
RA Dr. R. Suhr, Ziirich).

Die Kl4gerin 1, die Unicos Holding AG, wurde am 30. August 1979 ins Handels-
register des Kantons Glarus eingetragen. Sie bezweckt die Beteiligung und die Ver-
waltung von Unternehmen aller Art, die Vergebung von Lizenzen und die Durch-
fithrung von Finanzierungen. Der Eintrag der Kligerin 2, der COS Computer
Systems AG, ins Handelsregister des Kantons Aargau datiert vom 23. Januar 1973.
Thr Zweck liegt in Vermittlung, Vermietung, Leasing, An- und Weiterverkauf neuer
oder gebrauchter Datenverarbeitungsanlagen nebst Zubehor, sowie Handel mit und
Betrieb von Anlagen im Telekommunikationsbereich.

Die Registrierung der in Ziirich domizilierten Beklagten, der Inacos AG, wurde
am 1. November 1984 im SHAB publiziert. Thr Zweck wird wie folgt umschrieben:
«Inerster Linie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV), insbesondere Organisation, Analyse und Programmie-
rung sowie Planung, Ausfiihrung und Kontrolle von EDV-Projekten. Die Gesell-
schaft bezweckt ferner die Durchfiihrung von Handelsgeschiften sowie die Uber-
nahme von Vertretungen fiir EDV Produkte.»

Am 17. Februar 1988 reichten die Klidgerinnen beim Einzelrichter im summari-
schen Verfahren am Handelsgericht des Kantons Zirich ein Gesuch betreffend
Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, mit welchem sie der Beklagten verbieten las-
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sen wollten, unter der Firma «Inacos» werbend oder sonst in einer der Offentlich-
keit zugédnglichen Weise aufzutreten, insbesondere in Presseerzeugnissen zu inserie-
ren. Mit Eingabe vom 10. Mirz 1988 beantragte die Beklagte dessen Abweisung.

Der Einzelrichter zieht in Erwdgung:

3.1. Gemadss Art. 956 Abs. 2 OR kann auf Unterlassung der weiteren Fiihrung
einer Firma klagen, wer durch den unbefugten Gebrauch dieser Firma beeintriach-
tigt wird. Dabei haben sich gemiss Art. 951 Abs. 2 OR Firmen und Aktiengesell-
schaften von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich zu unterscheiden.
Die durch den Gebrauch einer jiingeren Firma heraufbeschworenen Verwechslungs-
gefahr stellt demzufolge eine Beeintrachtigung der Rechte des &lteren Firmen-
inhabers dar; ihr Gebrauch ist unbefugt. Lehre und Rechtsprechung haben zur
Frage, wann eine deutliche Unterscheidung vorliegt, insbesondere folgende Grund-
sitze entwickelt (vgl. hiezu Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, Bd. 1, Lie-
ferung 1, S. 92, mit Hinweisen): Die auffalligen, in die Augen springenden oder im
Geschiaftsverkehr vorwiegend beachteten oder verwendeten Merkmale oder die
sprachlich betonten Worte (Stichworte) oder Silben miissen verschieden sein, da
diese den Gesamteindruck, auf welchen es ankommt, bestimmen. Dieser Gesamit-
eindruck muss sowohl in optischer als auch akustischer Hinsicht deutlich ver-
schieden sein. Stets wird dabei abgestellt auf das Unterscheidungsvermégen einer
normal unterscheidungsfihigen Person bei Anwendung der im Verkehr iblichen
Sorgfalt.

Im Massnahmeverfahren ist die Rechtsverletzung nur glaubhaft zu machen.

3.2. Den kennzeichnungskraftigen Teil der Firma Unicos-Holding AG bildet das
erste Wort. Dieses besteht aus den Silben «Uni» und «cos». Einzeln betrachtet,
stechen sie nicht besonders hervor. Die Vorsilbe «Uni» ist bei Firmenbildungen
sehr beliebt, wohl weil sie als werbender Hinweis auf die Einzigartigkeit oder das
breite Spektrum der Leistungen des betreffenden Unternehmens dienen soll (vgl.
beispielsweise Telephonbuch der Stadt Ziirich, 14, S. 963 ff.). Die Endsilbe «cos»
stellt eine der tiblichen aus drei Buchstaben der Folge Konsonant-Vokal-Konsonant
gebildeten Wortenden dar. Einige Beispiele hiezu (geméiss Firmenverzeichnis 87/88
des Orell Fiissli Verlags):

- cos: Macos, Intercos, Intecos, Incos, Icos
~ tex: Bratex, Cantex, Intertex, Nerotex

- com: Eucom, Intercom, Sidercom, Cincom
- con: lIrecon, Isocon, Natcon, Canacon

- tec: Lipatec, Negotec, Obtec, Distec.

Angesichts der hdufigen Verwendung solcher Endsilben ist nicht anzunehmen,
sie wiirden vom Publikum als Kriterium zur Unterscheidung der Firmen angesehen.
Positiv ausgedriickt sind sie nicht geeignet, den Eindruck zu erwecken, die Firmen
mit solchen Endungen seien in irgendeiner Form miteinander verbunden. Dies
schliesst eine relevante Verwechslungsgefahr von vornherein aus. Vorliegend wird
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auch niemand auf den Gedanken kommen, die Firma Unicos-Holding AG in der
Kurzform «cos» zu verwenden oder in Erinnerung zu behalten.

Kennzeichnungskriftig ist alleine der gesamte (Phantasie-) Begriff «Unicos».
Der Klagerin 1 ist beizupflichten, dass die Firma der Beklagten sich von ihrer nur
durch die Auswechslung eines und die Verschiebung eines zweiten Vokals unter-
scheidet. Dieses formale Kriterium fiihrt aber nicht zur Verwechselbarkeit. Die
Vokale «u» und «i» sind sowohl nach Aussprache als auch Schreibweise deutlich
verschieden. Dies fillt vorliegend um so mehr ins Gewicht, als sie den ersten Buch-
staben der jeweiligen Firma bilden. Verstarkt wird der Unterschied noch durch den
anderslautenden zweiten Vokal («a» statt «i»). Es kann daher als ausgeschlossen
gelten, dass eine normal unterscheidungsfihige Person die beiden Firmen je ver-
wechseln wird. Dies selbst dann, wenn unter Annahme von Branchengleichheit oder
-ndhe erhohte Anforderungen gestellt wiirden.

3.3. Bei der Firma COS Computer Systems AG sind die Sachbezeichnungen
«Computer» und «Systems» sowie der Hinweis auf die Rechtsform nicht kenn-
zeichnungskriftig. Pragend ist die vorangestellte Buchstabengruppe COS. Es ist
durchaus anzunehmen, dass das Publikum die Kl4gerin 2 unter dieser Kurzbezeich-
nung im Geschiftsverkehr kennt und in Erinnerung behilt. Allerdings wird es diese
kaum als Wort (phonetisch kos oder zos) aussprechen, sondern als Folge separater
Buchstaben (ce-0-es). Anders bei der Beklagten. Diesbeziiglich kennzeichnungs-
kraftig ist wie bei der Kldgerin 1 das Wort als Einheit. Die normal unterscheidungs-
fahige Person wird demnach nicht die Endung -cos sondern das Wort «Inacos»
als pragend erachten und so in Erinnerung behalten. Dabei wird sie die Endsilbe als
Silbe (kos oder zos) und nicht als Buchstabengruppe betrachten. Von daher ist eine
Verwechslung zwischen den Firmen der Kldgerin 2 und der Beklagten unwahr-
scheinlich.

3.4. Somit ist eine Verwechslungsgefahr nicht glaubhaft gemacht, weshalb auf-
grund einer summarischen Rechtspriifung die Kldgerinnen auch keinen Anspruch
im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR gegeniiber der Beklagten haben.

3.5. Die fehlende Verwechslungsgefahr ldsst auch einen wettbewerbs-, marken-
oder namensrechtlichen Verstoss verneinen. Insbesondere unter wettbewerbsrecht-
lichen Gesichtspunkten sei angefiigt, dass es nicht angehen kann, eine Endsilbe zu
monopolisieren, was die Kldgerinnen offensichtlich anstreben. Dies wiirde zu einer
unzumutbaren Einengung bei der Firmenneubildung fihren.

3.6. Zweite wesentliche Voraussetzung fir die Anordnung vorsorglicher Mass-
nahmen ist ein ansonsten drohender, nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil.
Die Kl4dgerinnen berufen sich auf Marktverwirrung. Mangels Verwechslungsgefahr
ist diese selbstredend auszuschliessen.

Im iibrigen kann sich die Marktverwirrung in zweierlei Hinsicht im erwdhnten
qualifizierten Sinne nachteilig auswirken. Durch die Verwechselbarkeit der Firmen
getduschte Kunden konnen mit einem andern Unternehmen als beabsichtigt kon-
trahieren. Dadurch kann der dltere Firmeninhaber geschéddigt werden. Ein Schaden-
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ersatzanspruch ist dann oft wegen des schwierigen Nachweises der Kausalitdt nur
schwer durchzusetzen. Im weiteren kénnen durch das anhaltende Verwenden einer
verwechselbaren Firma Dritte auf den unzutreffenden Gedanken kommen, sie seien
befugt, ebenfalls eine (weitere) verwechselbare Firma zu bilden. Letzteres ist vor-
liegend nicht glaubhaft gemacht. Die Beklagte existiert immerhin schon seit rund
drei Jahren. Es wire deshalb den Kligerinnen, falls sich die Marktverwirrung ent-
sprechend ausgewirkt hitte, moglich und zumutbar gewesen, entsprechende Bei-
spiele anzufiithren. Da dies nicht geschehen ist, kann davon ausgegangen werden,
eine entsprechende Folge des Auftretens der Firma der Beklagten sei nicht einge-
treten. Was die erste Auswirkung anbelangt, ist darauf hinzuweisen, dass eine finan-
zielle Schidigung der Kldgerinnen nicht sehr wahrscheinlich ist. Die Klégerin 1
spricht als Holding-, Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft kaum die glei-
chen Kunden wie die Beklagte an. Auch der Kundenkreis der Kligerin 2 und der
Beklagten differiert. Die Beklagte wendet sich mit ihrer eher bescheidenen Werbung
an Softwareinteressenten, vornehmlich Benutzer des IBM-Systems 36. Die Kla-
gerin 2 handelt dagegen vorwiegend mit IBM-Grossrechnern.

Somit ist von keiner erheblichen Marktverwirrung auszugehen. Kleinere Unan-
nehmlichkeiten hidtten die Kldgerinnen fiir die Dauer des angestrebten Prozesses
wegen des Verhiltnismissigkeitprinzipes jedenfalls in Kauf zu nehmen. Fir die
Beklagte wiirde ein Verbot, unter ihrer Firma wihrend der Prozessdauer, die ohne
weiteres zwei Jahre erreichen kann, in die Offentlichkeit zu treten, eine erhebliche
6konomische Belastung darstellen. Allenfalls wire sie gezwungen, ohne auf ein
rechtskriftiges Urteil warten zu kénnen, aufgrund eines fir sie ungtinstigen Mass-
nahmeentscheides ihre Firma fir immer zu dndern. Darin kann der Sinn vor-
sorglicher Massnahmen nicht liegen, weshalb vor ihrer Aussprechung an die Erheb-
lichkeit des der klagenden Partei drohenden Nachteils erhohte Anforderungen zu
stellen sind. Diese sind vorliegend nicht erfiillt.

3.7. Aus den genannten Griinden ist das Massnahmegesuch abzuweisen.
4. Ausgangsgemiss werden die Klédger kosten- und entschadigungspflichtig. An-

zunehmen ist — wie liblich bei Firmenprozessen ohne besondere Komplikationen -
ein Streitwert von Fr. 50 000.-.
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II. Urheberrecht / Droit dauteur

Art. 1, 42 Ziff. 1 lit. a URG, Art. 5 lit. ¢ UWG - «AUTO-CAD II»

- Monatelanges Zuwarten schadet nicht, vor allem wenn zuerst gentigende Be-
weisunterlagen geschafft werden miissen (E. 2).

- Besondere Eigenleistungen im Computer-Software Bereich verdienen den be-
sonderen rechtlichen Schutz nach URG wie UWG (E. 3).

- Il est sans importance que le requérant ait attendu plusieurs mois avant de
saisir le juge, en particulier lorsqu’il a préalablement dii réunir des preuves
suffisantes (c. 2).

- Lerésultat particulier d’un travail propre dans le domaine des logiciels jouit de
la protection spéciale de la LDA comme de celle de la LCD (c. 3).

Pris. I des KGer NW vom 7. Oktober 1988 (mitgeteilt durch RA Dr. P. Troller,
Luzern).

Die beiden Gesuchsgegnerinnen vertreiben Programme, die regelrechte Kopien
(teilweise kaschiert oder bloss kosmetisch etwas verdndert) der klagerischen Soft-
ware darstellen sollen. Die Gesuchstellerinnen verlangten daher mit Gesuchsein-
gabe vom 23. Februar 1988 ein vorsorgliches Verkaufsverbot und die vorsorgliche
gerichtliche Beschlagnahmung, welche nach Vorschusseingang durch Préasidial-
verfiigung vom 1. Midrz 1988 bewilligt wurde. In der Folge organisierte der Gerichts-
prasident den Beizug eines Fachmannes im Rahmen rein konsultativer Art, in dem
ein Informatik-Chef eines eidgenossischen Betriebes beigezogen wurde. IThm lag
auch das im Zuger Parallelprozess veranlasste Expertengutachten vom 4. Juli 1988
vor. Nachdem sich eine giitliche Losung zwischen den Parteien zerschlagen hatte,
zog der Gerichtsprisident in Erwidgung:

1. - Sowohl die ortliche wie die sachliche Zustidndigkeit des Unterzeichneten fiir
dieses vorsorgliche Massnahmeverfahren nach URG und UWG ist i.V. mit Art. i3
Ziff. 3 GerG gegeben und unbestritten. Diese Zustandigkeit ergibt sich auch auf
Grund der bisherigen hierortigen Praxis, obwohl dabei zu beachten wire, dass unser
Kanton zu den beiden Bundeserlassen keine besonderen einschligigen Ausfiih-
rungsvorschriften bis heute erlassen hat.

Sowohl nach dem bisherigen UWG wie nach den Bestimmungen des neuen Ge-
setzes, das seit der Hangigkeit dieses Verfahrens in Kraft getreten ist, sind vorsorg-
liche Verfiigungen im Rahmen der einstweiligen Rechtschutzgewdhrung zu erlassen,
unter der Voraussetzung, dass die gesuchstellende Partei die erforderlichen Griinde
hinreichend glaubhaft macht, namlich dass die Gegenpartei mit ihrem Verhalten
gegen die Grundsitze des UWG, d.h. wider Treu und Glauben ihr einen nicht
leicht zu ersetzenden Nachteil zu verursachen droht. Nach autoritativer Praxis
heisst dabei «glaubhaft machen» nicht einfach «irgendwie glaubwiirdig behaupten
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oder bloss die Moglichkeit dartun», sondern es muss aktenméssig eine gewisse
Wahrscheinlichkeit fiir das unlautere Verhalten bzw. urheberrechtlich rechtswidrige
Verhalten - hier durch Verwendung und Verwertung fremder Leistungen - dar-
getan werden und dass dieses Verhalten eben zu einem Schadenersatzanspruch od.4.
fithren wiirde. Wird zu Gunsten der Petentschaft eine solche Glaubhaftmachung
bejaht, wiirde es der Opponentschaft obliegen, durch eine ebenso starke Glaubhaft-
machung den petentischen Standpunkt zu entkraften.

2. - Opponentescherseits wurde vorerst einmal der grundsétzliche Einwand des
mangelnden Rechtsschutz-Interesses vorgebracht: das A-CAD 1.21 Programm sei
nicht mehr im Handel erhiltlich und daher das Gesuch unniitz; vielmehr stehe
namlich bereits die neue nachfolgende Version im Handel. Wenn dem so wire, ist
nicht einzusehen, warum man gegen das vorsorgliche Verbot liberhaupt opponiert;
denn in diesem Fall wiirde ja das Verbot wegen Anderung des Schutzobjektes nach-
traglich keine Wirkung mehr schaffen. Doch wurde hier eben nicht beachtet, dass
es gar nicht gegen dieses bestimmte «Programm 1.21» allein geht, sondern generell
um das A-CAD-Programm, wie es hexadezimal ausgedruckt vorliegt und folglich
auch fiir Nachfolge-Programme verwendet, d.h. dort integriert werden kann. Wenn
ein Nachfolgeprogramm eine (vorher bereits geschiitzte) Werkleistung enthailt,
dehnt sich der Schutzanspruch automatisch doch auch auf die nachfolgend ver-
wendete Werkleistung aus. Die allfdllige Rechtswidrigkeit der ersten Leistung wird
durch ein Nachfolgewerk in diesem Fall nicht aufgehoben oder geandert. Im iibri-
gen hat die Erst-Opponentin selbst zugegeben, noch 31 A-CAD-Software-Pakete
der Nr. 1.21 am Lager zu haben und dass hiefiir sogar eine evt. Ubernahmeverpflich-
tung stipuliert worden sei. Und zu allem Uberfluss behauptet selbst die Zweit-Op-
ponentin, dass ihr wegen des verlangten richterlichen Verbotes ein ganz betracht-
licher Schaden entstehe. Wenn aber die fragliche Handelsware gar keinen Marktwert
mehr haben sollte, wire ja auch eine Schiadigung der Opponentschaft ausgeschlos-
sen. Doch hat die Zweit-Opponentin klar und ausdriicklich begriindet, dass die
- vorerst rein superprovisorische -~ Verbotsverfiijgung sie treffe und ihr grossen
Schaden verursachen soll.

Der weitere Einwand des fehlenden Rechtsschutz-Interesses wegen des monate-
langen Zuwartens der Petentschaft bis zur Anrufung des Richters sowie wegen
Unterlassens einer vorgingigen Verwarnung, kann nicht gehort werden. Denn ein
gewisses Abwarten - vor allem um zuerst gentigende Beweisunterlagen zu beschaf-
fen und notige Abkldrungen vorzunehmen - ist das gute Recht der betroffenen
Partei und kann doch keine Verwirkungsfolge nach sich ziehen, nachdem das
Gesetz keine solche Folge stipuliert, geschweige denn ein sofortiges Eingreifen ver-
langt. Schon gar nicht verlangt ist eine vorgingige Verwarnung (eine solche kénnte
dazu fiihren, die notwendigerweise iliberraschende Beschlagnahme zu vereiteln).
Vorliegend war es sogar angezeigt, dass sich die Petentschaft zuerst durch eine inter-
ne fachliche und rechtliche Abkldrung Zeit liess, bevor sie den Richter anrief.

3. - Ein ziemlich klarer Fall einer UWG-Verletzung ist die Verwendung einer
fremden Leistung (Art. 5¢ des nun anwendbaren neuen UWG). Aber auch die Ver-
letzung urheberrechtlicher Schutzanspriiche im Sinne von Art. 52 URG ist damit
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glaubhaft dargetan, so dass die wohl als urheberrechtlich geschiitzte Werkleistung
der Petentschaft den vorsorglichen richterlichen Schutz durch Verbot und Beschlag-
nahme beanspruchen kann.

Nach dem heutigen Stand der Rechtsauffassung verdient ndmlich eine besondere
Eigenleistung im Computer-Software-Bereich den besonderen rechtlichen Schutz
nach URG wie UWG, wenn deren besonderer Werk-Charakter bejaht wird. Bei
Programm-Herstellern liegt wohl in der Regel ein grosser eigener Arbeits- und
Investitionsaufwand vor, was dann der berechtigte Grund ist, sich gegen die uner-
laubte Verwendung dieser Eigenleistung durch Dritte (Raubkopierer, aber auch
blosse Modifizierer od.4.) zur Wehr zu setzen; denn diese Dritten wiirden sich
ja sonst unter Ausniitzung anderer Leistungen bereichern kénnen usw. Dass vor-
liegend grosse eigene Leistungen, d.h. ganz umfangreiche Werkarbeiten auf peten-
tischer Seite fiir die Schaffung ihres CAD-Programmes erbracht worden sein
miissen, bestitigte der konsiliarisch beigezogene Fachmann, weshalb im Rahmen
der heutigen rein summarischen Priifung die streitige Werkleistung der Petent-
schaft urheber- und wettbewerbsrechtlich schiitzenswert erscheint. Weiter bestatigte
der beigezogene Fachmann, dass das petentische CAD-Programm besondere In-
dividualitats-Merkmale aufweist. Die Auffassung des privaten Gutachters G. Buch-
mann ist inzwischen durch das richterliche Gutachten von Dr. W. Seehars im Zuger-
Verfahren bestitigt worden (besonders mit Hinweisen auf die spezielle System-
Struktur mit Overlay-Technik; die breite Funktionalitit; die Anschlussfahigkeit
der Zeichnungsdateien iiber definierte Schnittstellen; DXF, eine Autodesk-Eigen-
entwicklung).

Dem konsiliarischen Experten wurde das Gutachten Seehars nicht zur Verfiigung
gestellt; trotzdem kam er aber stichprobeweise zu gleichen Schliissen. Dem hier-
ortigen Fachmann scheint es hinreichend klar, dass das A-CAD-Programm grosse
Eigenleistungen des petentischen CAD-Programmes sich einverleibt hat und Werk-
leistungen umfasst, die man nicht als Allgemeingut bezeichnen konne; jeden-
falls hdtte man sich grosse eigene Aufwendungen erspart, die bei jeder derartigen
Programmierarbeit notwendig seien; es seien offenbar wesentliche Teile des petenti-
schen Arbeitsresultates ohne allzu grossen eigenen Aufwand reprografisch iiber-
nommen worden, und zwar auf Assembler-Ebene.

Die Experten-Darlegungen fithren zum richterlichen Schluss, dass das von den
Opponentinnen vertriebene A-CAD-Programm eine sehr weitgehende Kopie der
petentischen Leistung darstellt, ohne allzu grosse besondere Eigenleistung, ge-
schweige denn eigene Originalitit oder Individualitit. Jedenfalls ist auf Grund
dieser Aktenlage die erforderliche Glaubhaftmachung des petentischen Standpunk-
tes hinreichend erbracht, ohne dass noch auf spezifisch fachtechnische Einzelheiten
eingegangen werden miisste.

4, - Die in sachlicher Hinsicht erfolgten opponentischen Einwendungen sind
nicht geeignet bzw. derart dargetan, dass sie die Feststellungen und Folgerungen der
Gutachter entscheidend in Frage stellen konnen.

5. - Die fiir eine vorsorgliche Massnahme notige weitere Voraussetzung der
Glaubhaftmachung eines drohenden, nicht leicht zu ersetzenden Schadens oder
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Nachteils ist hier ebenfalls zu bejahen. Schon die direkte Konkurrenz-Situation
(praktisch gleiche Software) mit offenkundiger Verwechslungsmoglichkeit (sogar
wegen der Ahnlichkeit der Embleme usw.) kann auf dem Markt die Konkurrenz
wesentlich beeinflussen und wohl oder iibel zu Lasten des Konkurrenten zu wirt-
schaftlich spiirbaren Nachteilen fithren, zu Nachteilen und Schdden, deren Umfang
bereits schwer eruierbar, geschweige denn genau beweisbar werden diirfte. Neben
dem rein materiellen Schaden kann bei diesem Fall auch eine betrdchtliche immate-
rielle Einbusse entstehen, die mitzuberiicksichtigen ist.

6. - Die Gesuchstellerinnen haben somit einen hinreichend begriindeten An-
spruch auf Erlass von vorsorglichen Massnahmen sowohl nach Art. 53 URG als
auch nach Art. 14 UWG (neu), in Verbindung mit Art. 28¢c-f ZGB. Zur erstrangigen
Massnahme z#hlt dabei das verlangte Verbot mit Strafdrohung. Aber auch die
Weiterfiihrung der Beschlagnahme erscheint als notwendige Sicherung des vorlau-
figen petentischen Schutzanspruches.

7. - Auf der andern Seite ist es klar, dass die beiden Opponentinnen durch diese
Massnahmen wirtschaftlich beachtlich getroffen werden, weil sie mindestens in
einem Teil ihrer wirtschaftlichen T#tigkeit blockiert werden, sofern sie sich inzwi-
schen nicht der petentischen Produkte bedienen wollen oder konnen. Beide haben
daher Anspruch auf eine Sicherheitsleistung fiir einen allfdlligen Schadenersatz-
anspruch. Dafiir bestehen bereits geleistete Bankgarantien. Angesichts der eigenen
Darstellung in der Gesuchsentgegnung der Erst-Opponentin hatte sie ja nur mehr
einen Restposten von A-CAD Software am Lager und hatte bereits beschlossen und
sich vertraglich verpflichtet, aus diesem Geschiftsbereich auszusteigen. Die bis-
herige Sicherheit erscheint geniigend, zumal seither nicht dargetan wurde, weshalb
die verfiigte erste Sicherung nicht geniigend sein soll. Schwieriger ist die Berech-
nungsgrundlage bei der AT+ C AG. Die von ihr ins Feld gefithrte Berechnungsart ist
eine durch nichts belegte Darstellung, die allerdings ohne fachm#nnische Nach-
priifung kaum niher bestimmbar wire. Hinzu kommt, dass durch die - inzwischen
erlassene - Massnahmeverfiigung des Zuger Richters eine weitere Zulieferung von
der Herstellerin unterbunden wurde und somit mindestens ein wesentlicher Teil
eines allfélligen Schadens in der dortigen Anordnung und nicht in der heutigen
hierortigen Entscheidung seine Ursachen haben wiirde. Auch hier liegt kein Grund
zur Erhoéhung der Sicherheit vor. Zudem kann auch hier die Frage gestellt werden,
ob die Zweit-Opponentin in der Zwischenzeit nicht eine ev. Schadenminderung auf
dem Weg eines Bezuges bei der Petentschaft erzielen konnte.

Art. 1 URG - «NINE TO SIX»

- Das Zifferblatt einer Armbanduhr, auf welchem die Zahlen 3, 6, 9 und 12 in
verschiedener Darstellung und Grosse abgebildet sind, weist individuell-origi-
nelle Ziige auf und ist ein Werk der Literatur und Kunst.
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- Le cadran d’une montre-bracelet, sur lequel les chiffres 3, 6, 9 et 12 sont re-
presentés de différentes facons et en diverses grandeurs, est suffisamment
individualisé et original pour constituer une oeuvre littéraire et artistique.

ER i.sV. am OGer ZH, I. Ziv.K. vom 6.6.1989.

Die Gesuchstellerin fabriziert und vertreibt Kunststoffuhren der Marke Swatch,
die seit ihrer Lancierung mit einigen Hundert verschiedenen Zifferblattern auf
den Markt gekommen sind. Im Herbst 1987 wurde ein von Jean Robert kreiertes
Zifferblatt «nine to six» in die Modellreihe aufgenommen, das die Zahlen 3, 6, 9
und 12 in verschiedener Darstellung (arabische und rémische Ziffern, Runenschrift,
Computerschrift) und Grosse aufweist. Das Zifferblatt war zuvor unter Nummer
DM 008 417 am 30. Madrz 1987 international als Muster hinterlegt worden.

Im Spitfriihling 1989 kam die Beklagte mit einer Uhr auf den Markt, welche
ein sehr dhnliches Zifferblatt aufwies. Die Kldgerin wandte sich daher an den fiir
Urheberrechtsstreitigkeiten zustandigen Obergerichtsprisidenten und ersuchte um
ein superprovisorisches Verkaufsverbot. Die beiden Modelle hatten folgendes Aus-
sehen:

Kligerisches Modell: Beklagtisches Modell:

Der Massnahmerichter entsprach dem Begehren gestiitzt auf Art. 52 Ziff. 1 und 53
Ziff. 2 URG sowie die §§ 223 Ziff. 1, 224 ZPO und § 43 Abs. 2 GVG mit der Begriin-
dung, es erscheine als glaubhaft

- dass das Design des Ziffernblattes der durch die Gesuchstellerin hergestellten
Armbanduhr individuell-originelle Ziige aufweist und demnach ein Werk der Lite-
ratur und Kunst im Sinne von Art. 1 URG darstellt,
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- dass damit der Gesuchstellerin grundséitzlich das durch das Urhebergesetz ge-
schiitzte Urheberrecht am Design des Ziffernblattes zusteht,

- dass das Design auf dem Ziffernblatt auf der von der Gesuchsgegnerin her-
gestellten Armbanduhr mit derjenigen auf dem Ziffernblatt der von der Gesuch-
stellerin hergestellten Armbanduhr fast identisch ist und sich praktisch nur in den
Farben und der anderen Namensgebung unterscheidet,

- dass unter diesen Umstidnden glaubhaft erscheint, dass die Gesuchsgegnerin
die Urheberrechte der Gesuchstellerin an ihrem Design des Ziffernblattes der Arm-
banduhr verletzt,

da durch die Verletzung ihrer Urheberrechte am genannten Subjet der Gesuch-
stellerin ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil im Sinne von Art. 53 Ziff. 1 URG
droht, der nur durch die von der Gesuchstellerin beantragten Massnahme (Ver-
kaufs- und Vertriebsverbot) abgewendet werden kann,

da nach den vorstehenden Ausfithrungen die gesetzlichen Voraussetzungen fiir
den Erlass der beantragten superprovisorischen Massnahmen gegeben sind,

da von der vorgidngigen Anhérung der Gegenpartei Umgang genommen werden
kann, da der Fall dringlich erscheint.

Art. 44 URG, Art. 28 ZGB - « EINKAUFSZENTRUM GLATT»

- Das Urheberpersonlichkeitsrecht ist nicht verletzt, wenn an Vorentwiirfen fiir
ein Bauwerk Anderungen vorgenommen werden, welche vom baukiinstleri-
schen Standpunkt und unter Beachtung des Gesamtprojektes nicht ins Ge-
wicht fallen.

- Le fait d’apporter a des avant-projets d’une construction des modifications de
peu d’importance, du point de vue architectural et par rapport a l'ensemble du
projet, ne porte pas atteinte a la personnalité de l'aureur.

Urteil OGer ZH, 1.Ziv.K., vom 28.8.1978 1.S. V. Grun ca. AG Einkaufszentrum
Glatt Ziirich, mitgeteilt von RA Dr. A. Gerwig, Basel.

Der Klager, V. Grun, ist ein freischaffender international wirkender und aner-
kannter Architekt, Planer und Umweltplaner. Unter zahlreichen Grossprojekten in
Amerika und Europa befasste er sich auch mit der Schaffung grosser Einkaufs-
zentren. Seinen baukiinstlerischen und planerischen Ideen, hauptsichlich zu aktu-
ellen Themen des Stadtebaus und der Umweltplanung, gab er auch als Schriftsteller
Ausdruck. Die Beklagte ist eine Aktiengesllschaft, die den Bau, die Organisation
und den Betrieb des Einkaufzentrums Glatt bezweckt.
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Im Jahre 1968 beauftragte die Beklagte den Klager, fiir das geplante Einkaufs-
zentrum Ideenskizzen und Entwiirfe zu erstellen. In der Folge wurde vom Kléger
namens seiner schweizerischen Hilfsorganisation «V. Grun Planung Architektur
AG» ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Dieser umfasste die allgemeine
Konzeptverfassung, die Ausarbeitung der Vorentwiirfe und der pralimindren Zeich-
nungen sowie eine Konsulententatigkeit wahrend der Arbeitszeichnungs- und
Konstruktionsperiode. Sodann waren auch die Eingabepline zu erstellen. Dagegen
sollten die Erstellung der Arbeitszeichnungen, die Ausschreibung und die Uber-
wachung der Konstruktionsarbeiten einer schweizerischen Ingenieurfirma iiber-
geben werden mit der Verpflichtung, sich den Weisungen der kldgerischen Gesell-
schaft zu unterziehen. Fiir die Bauausfithrung zog die Beklagte die Architekten
S. und M. bei, welche verschiedene Vorschlage fiir die Ausfithrung unterbreiteten
und auch Anderungen am genehmigten Projekt des Kligers vorschlugen, die die
Beklagte zu realisieren trachtete.

Die klagerische Gesellschaft konnte sich mit den von der Beklagten gewiinsch-
ten Anderungen nicht in allen Teilen einverstanden erkliren und vertrat zudem
die Auffassung, die Beklagte habe den Vertrag gebrochen, bzw. gekiindigt. Da
keine Einigung gefunden werden konnte, wurde das Bauvorhaben ohne die Mit-
wirkung des Klédgers projektiert und ausgefiihrt. Die klagerische Gesellschaft
erhob am 5. Februar 1975 Forderungsklage beim Handelsgericht des Kantons
Zirich. Thre Anspriiche stiitzte sie auf Schadenersatz fiir den Entzug des Auf-
trages und auf verschiedene erbrachte Arbeitsleistungen. Das Handelsgericht
hiess die Klage nur in einem unbedeutenden Teilbetrag gut. Es erblickte im Rechts-
verhiltnis zwischen den Parteien einen Auftrag, wobei der Beklagten als Auf-
traggeberin das Weisungsrecht zustand. Falls die kldgerische Gesellschaft einer
solchen Weisung nicht zustimmen zu kénnen glaube, so begehe sie eine Vertrags-
verletzung. Der Vertrag sei durch die Weigerung der kligerischen Gesellschaft,
die von der Beklagten gewiinschten Anderungen im Rahmen des bestehenden
Vertrages planerisch zu bearbeiten, vorzeitig aufgeldst worden. Die von der
klagerischen Gesellschaft erhobene Berufung, wie auch die kantonale Nichtig-
keitsbeschwerde wurden vom Bundesgericht, bzw. vom Kassationsgericht abge-
wiesen.

Mit der vorliegenden Klage macht der Kldger eine Verletzung seiner Urheber-
und Urheberpersonlichkeitsrechte geltend. Er stellte in erster Linie das Rechtsbe-
gehren, es sei festzustellen, dass die Beklagte das geistige Eigentum und die person-
lichen Verhéltnisse des Klagers in schwerer Weise verletzt habe,

- indem sie das vom Kliger in ihrem Einverstandnis auf Basis der sog. multifunk-
tionalen Baugestaltungsidee entwickelte Projekt fiir den Bau des Zentrums Glatt
wihrend Jahren verwendet und den Bau schliesslich gegen den Willen des Klagers
auf Grundlage seiner Entwiirfe, jedoch mit einschneidenden einseitig auf Rendite-
iiberlegungen gestiitzten und den ideellen Gehalt des Projektes missachtenden,
die Konzeption der multifunktionalen Baugestaltungsidee zertrimmernden An-
derungen ausgefiihrt hat,

- und indem sie sowohl durch die umgednderten Einreichungspldne als auch durch
offentliche Verlautbarungen den Eindruck erweckt habe, dass dem realisierten
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Bau ein Projektkonzept von V. Grun zugrunde liege, und dass lediglich die
Detailplanung und Bauausfithrung durch Dritte erfolgt sei.

Des weiteren stellte er das Begehren um Auszahlung einer Genugtuungssumme in
Hohe von Fr. 100 000~ an eine gemeinniitzige Gesellschaft und verlangte die Ver-
offentlichung des Urteils in mehreren schweizerischen und ausldndischen Zeitun-
gen und Zeitschriften.

Aus den Erwdgungen:
1V,

e) aa. Gemiss Art. 6 bis RBUe, der auch der schweizerischen Praxis als Basis
dient (Troller, ZBJV 81/1945 S. 388), behélt der Urheber unabhéngig von seinen
vermogensrechtlichen Befugnissen und selbst nach deren Abtretung insbesondere
das Recht, sich jeder Entstellung, Verstiimmelung oder sonstigen Anderung oder
jeder anderen Beeintrachtigung des Werkes zu widersetzen, welche seiner Ehre oder
seinem Ruf nachteilig sein konnten. Der Urheber braucht also keine Schmaélerung
seines Ansehens nachzuweisen; es geniigt, dass die Anderung oder Beeintrichti-
gung des Werkes geeignet sind, sich nachteilig auf seine Ehre oder seinen Ruf aus-
zuwirken. Wann eine unerlaubte Anderung eines Werkes durch einen Dritten die
personlichen Interessen des Urhebers im Sinne von Art. 28 ZGB verletzt, ent-
scheidet sich nicht allgemein, sondern hiangt von den Umstédnden des Einzelfalles,
insbesondere der Beschaffenheit und Art des Werkes sowie der Personlichkeit des
Urhebers ab (BGE 96 11 409; vgl. auch Troller, a.a.O. S. 381 ff.; Troller I S. 94 ff;
Troller 11 S. 779/80; BGE 84 11 573; BGE 58 11 308).

Wiederum mit Troller (ZBJV 81/1945 S. 385/86) ist sodann grundsatzlich zu be-
denken, dass ein Haus - mag es auch noch so schon sein - in erster Linie einen Ge-
brauchszweck hat, der vom dsthetischen losgelost ist. Die Schonheit hat sich dem
Nutzzweck unterzuordnen und wird umso vollendeter empfunden, je besser sie ihre
dienende Rolle spielt. Es wird - seltene Fille von Baudenkmailern ausgenommen -
kein Gebiude nur wegen seines dsthetischen Effektes erstellt. Der Architekt weiss,
dass er die grosse Aufgabe hat, bestimmten tiglichen Bediirfnissen zu geniigen, und
dasserdasinschoner Form tun darfund soll. Im Vordergrund stehen aber die Bediirf-
nisse. [hretwegen werden vor allem die bedeutenden Geldmittel aufgebracht. Wenn
nun diese zentrale Aufgabe eines Bauwerkes dndert, weil der bisherige Gebaudezweck
erganzt, eingeschrankt oder aufgehoben wird, so kann dem Eigentiimer nicht zuge-
mutet werden, dass er die urspriingliche Form als das Primére anerkennt und wegen
der asthetischen Idee schwere finanzielle Nachteile auf sich nimmt. Da siegt nun das
materielle Element des Vermogensinteresses, das dem Bauwerk seiner Bestimmung
nach zugehort, tiber die kiinstlerischen Wiinsche des Architekten. Bei einer solchen
Lage muss er dulden, dass sein Werk gedndert, eventuell auch verstiimmelt wird.

Der Eigentiimer muss indessen durch die Umstdnde zu einem Abédndern des Ge-
biudezweckes gezwungen sein, er darf nicht nur aus Laune handeln. Die Integritit
des Werkes ist moglichst zu beriicksichtigen, es darf nur soweit verstiimmelt wer-



213

den, als der Nutzzweck dies erfordert. Muss ein Werk, um dem ihm zugedachten
Niitzlichkeitszweck richtig zu erfiillen, insbesondere bei Ausdehnung oder Ande-
rung der Benutzung, der neuen Aufgabe angepasst werden, so darf der Urheber das
nicht hindern, doch ist vorerst ihm Gelegenheit zu geben, sein Werk umzuwandeln
(Troller 11 S. 788).

Im Lichte dieser Grundsitze beurteilt sich auch der vorliegende Streit.

bb. Die Beklagte erstellte im Tal der Glatt einen Zweckbau, der als Einkaufszen-
trum dem Handel dienen sollte. Wirtschaftliche Uberlegungen der Bauherren durt-
ten und mussten dabei im Vordergrund stehen, was auch dem Klidger bewusst war.
Angesichts der enormen Bausumme - angeblich zwischen 200 und 300 Mio Franken -
undder damit verbundenen gewaltigen finanziellen Verpflichtungen war die Beklagte
sowohl berechtigt als auch gegeniiber ihren Aktiondren verpflichtet, fiir eine ange-
messene Rendite besorgt zu sein, vorab auch im Hinblick darauf, dass bei einer Ge-
schaftsbaute dieser Grossenordnung unter anderem eine Anlaufzeit zu iiberbriicken
war, die hohe Risiken in sich barg. Wenn deshalb die Beklagte im Jahre 1972 zur
Uberzeugung gelangte, den finanziellen Belangen miisste dadurch erhéhte Beriick-
sichtigung eingerdumt werden, dass Verkaufsflichen zusitzlich auch in die Dach-
aufbauten aufzunehmen seien, war dies ein Entscheid, der im Rahmen des Vertretba-
renlagund vom Kléger als Architekt hingenommen werden musste. Dies umso mehr,
als der Beklagten dahin beizupflichten ist, dass das Anderungsrecht des Bauherrn
bei einem Zweckbau weiter geht als beispielsweise bei einem 6ffentlichen Monumen-
talgebdude, das in erster Linie durch seinen baukiinstlerischen bzw. dsthetischen Ge-
halt wirken soll. Der Beklagte konnten mithin nicht zugemutet werden, des ideellen
Grundkonzeptes des Klagers wegen allfillige schwere finanzielle Nachteile in Kauf
zu nehmen, und das auch dann nicht, wenn das Anderungsrecht des Bauherrn des-
halb einer noch sorgfaltigeren Priifung zu unterziehen wire, wenn ein Architekt von
weit tiberdurchschnittlichem Ruf und Ansehen beigezogen wurde. Auch hier miissen
somit nach der schweizerischen Rechtsordnung die ideellen Anliegen des Architek-
ten vor dem Vermogensinteresse, das dem Bauwerk Glatt seiner Bestimmung nach
zugehort, zuriicktreten. Das dndert nichts an der hohen Anerkennung, welche der
klagerischen Leitidee - geprigt vorab durch das Prinzip der Multifunktionalitidt -
als Ausdruck schopferischer Kraft und betonter Mitverantwortung gegeniiber den
Anliegen des Gemeinwohls angebrachtermassen zu zollen ist.

Damit gilt auch in diesem Zusammenhang was schon im Urteil des Handels-
gerichts gesagt wurde, dass ndmlich die Beklagte nicht verpflichtet war, das Ein-
kaufszentrum Glatt in jedem Fall nach den vom Kliger entwickelten Ideen zu
bauen, und dass ihr Meinungsumschwung, dem ernsthafte Uberlegungen zugrunde
lagen, und der nicht als blosse Laune abgetan werden kann, vom Klidger grundsitz-
lich hinzunehmen war.

cc. Muss somit bereits aus grundsatzlichen Erwdgungen der Schluss gezogen wer-
den, der Kldger habe den berechtigteren Anliegen der Beklagten den Vortritt lassen
miissen, wird weniger bedeutsam, wie weit das Mass der von der Beklagten nach-
traglich getroffenen Anderungen tatsichlich ging. Immerhin bleibt diesbeziiglich
zu beriicksichtigen, dass auch nach Auffassung des Kldgers das Baukiinstlerische
seines Werkes gewahrt blieb, und dass die Anderungen «vom Erscheinungsbild her
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unwesentlich» waren. Das ist eine sehr wesentliche Zugabe, denn auch bei der Frage
nach der Verletzung eines (Urheber-) Personlichkeitsrechts muss die umfassende
Gesamtheit des Projektes im Auge behalten werden, und hievon bildet das Prinzip
der Multifunktionalitat auch wieder nur einen - vom Kléger freilich entscheidend
in den Vordergrund gestellten - Teil. In wesentlichen weiteren Teilen blieb das Kon-
zept des Klédgers erhalten. Damit kann aber nicht gesagt werden, dass das Einkaufs-
zentrum Glatt in seiner schliesslich ausgefiihrten Gestalt eine Verstimmelung des
klagerischen Projektes darstelle, obwohl der Kldger nach den eingangs dargelegten
Rechtsauffassungen unter Umstinden gar eine solche hétte in Kauf nehmen miis-
sen. Auch in diesem Zusammenhang bleibt somit kein Raum fiir die Annahme eines
rechtswidrigen Vorgehens der Beklagten.

Die Beklagte hilt denn auch zu Recht fest, wenn einem Architekten nachtriag-
liche Anderungen zu weit gingen, bleibe ihm stets der Riicktritt vom erhaltenen
Auftrag offen. Von besonderer Bedeutung ist ferner, dass dem Kliger seitens der
Beklagten wiederholt Gelegenheit geboten wurde, seinen Auftrag unter Beriicksich-
tigung der gewiinschten Anderungen weiterzufiithren (vgl. Troller I S. 788), was
der Kldger indessen nach langerem Hin und Her ablehnte, und wozu im einzelnen
auf die iiberzeugende Darstellung im handelsgerichtlichen Urteil verwiesen wer-
den kann.

dd. Die Bindung des Kligers an sein Projekt war zweifellos sehr ausgepragt. Aus
seiner Sicht war es deshalb auch durchaus verstandlich, dass er mit dem nach
seinem Ausscheiden schliesslich erstellten Werk sich nicht mehr identifizieren wollte
und um seine Ehre, seinen Ruf und sein Ansehen bangte. Hétte er damals gegentiber
der Beklagten klar zu erkennen gegeben, dass sein Name mit dem ausgefiihrten
Werk nicht in Verbindung gebracht werden diirfe, hitte die Beklagte diesen Wunsch
respektieren miissen; andernfalls hitte sie den Klédger in seinen personlichen Ver-
haltnissen verletzt. Ein solches Begehren hat der Kldger aber nicht klar zum Aus-
druck gebracht.

Als die Wege der Parteien sich trennten, erkannte die Beklagte, dass dem Urheber-
und Urheber-Persoénlichkeitsrecht des Kldgers Sorge zu tragen war. Zu diesem
Punkt ergab sich denn auch eine aufschlussreiche Korrespondenz der Parteien (be-
ziiglich der Urhebernennung auf den Baueingabeplédnen; wird ndher ausgefiihrt).

War somit fiir die Beklagte als Ergebnis der geschilderten Korrespondenz nicht
erkennbar, ob der Klidger bzw. dessen AG, die ja seinen Namen in der Firma trug,
eine Nennung auf den Plidnen verlangte oder nicht oder wenn ja in welcher Form,
war es ihr nicht zu verdenken, wenn sie schliesslich den Plankopf gemass ihrem
Brief vom 29. November 1972 verwendete. Dieser Plankopf war eine prazisierte
Form des ersten Entwurfes, indem darin ausdriicklich und zusétzlich unterschieden
wurde zwischen den Phasen «Baueingabe Dezember 1970» und «abgeédnderte Pldne
November 1972» - eine Formulierung, die dem Anliegen des Kldgers noch ver-
mehrte Beachtung schenkte als im ersten Entwurf, die gegenseitigen Beziechungen
in korrekter Weise festlegte und die angesichts der gegebenen Situation in guten
Treuen vertretbar war. Dass die Beklagte eines Tages gewissermassen zu einer
Selbsthilfe schreiten und handeln musste, indem sie sich fiir eine der beiden Varian-
ten entschied, liegt auf der Hand: nach der wochenlangen Korrespondenz, die sei-
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tens des Kldgers nur Antworten produzierte, die in reichlich gewundener Form ge-
halten und immer wieder mit Vorbehalten ausgeschmiickt waren, bis zuletzt aber
keine wirklich klare Stellungnahme brachten, konnte sie sich an dieser Einzelfrage
nicht langer aufhalten und musste sie eine Entscheidung treffen, wolite sie nicht den
gebotenen und genau eingeplanten Fortschritt des Bauvorhabens ernstlich in Frage
stellen. Die Beklagte durfte auch nicht riskieren, eine Nennung des Klagers bzw. der
seinen Namen tragenden Firma einfach zu unterlassen. Gemaiss Zif. XII. Abs. 2 des
Vertrages vom 18. November 1968 war sie gehalten, bei Vertffentlichungen den
Namen des Kldgers bzw. der AG fiir Entwurf und Planung anzufiihren. Da ferner
das Bauwerk auch nach den fraglichen Anderungen noch immer zu einem wesent-
lichen Teil auf den Arbeiten des Kldgers aufbaute, musste die Beklagte sich ver-
pflichtet fithlen, den Namen des Klédgers zu erwiahnen. Dass dies schliesslich in
durchaus korrekter Art geschah, wurde bereits dargelegt. Die Beklagte durfte sich
auch auf den Standpunkt stellen, dem Sachkundigen werde angesichts des welt-
weiten Bekanntheitsgrades des Klagers und seines Schrifttums ohne weiteres klar
sein, welche Teile der Anderungen am Bau mit den vom Klager verfochtenen Prin-
zipien nicht im Einklang stiinden, so dass auch nicht zu befiirchten sei, es konnte
die Auffassung entstehen, der Kldger habe seine vordem mit konsequenter Schirfe
vertretenen Ansichten (um schnéden Mammons willen) aufgegeben (vgl. BGE 69
I1 63).

ee. Der klagerische Standpunkt erscheint iberdies als rechtsmissbrauchlich
{Art. 2 Abs. 2 ZGB). Die Beklagte hatte nach dem Gesagten erkannt, dass sich
hinsichtlich des Urheber- und Urheber-Personlichkeitsrechts des Klagers Probleme
ergaben, und sie hatte sich nachdriicklich um eine den Klager befriedigende Losung
bemiiht und zu verstehen gegeben, dass sie seinen diesbeziiglichen Wiinschen Rech-
nung tragen wolle. Und zu wiederholten Malen wurde der Klidger von der Beklagten
ausdriicklich und eindringlich um eine klare Stellungnahme zu dieser Frage ge-
beten. Der Kldger aber wich aus und war bis zum Abbruch einer wochenlangen
Korrespondenz - aus welchen Griinden auch immer - nicht zu einer klaren Antwort
zu bewegen. Ob er genannt werden wolle oder nicht, blieb auch nach seinem letzten
Brief zu diesem Punkt unklar. Dann kann er aber nicht hinterher kommen und eine
angeblich daraus entstandene Verletzung seiner Rechte zum Gegenstand einer
Klage machen - also genau das, was die Beklagte wiederholt und nachdriicklich zu
seinen Gunsten zu vermeiden trachtete.

f. Damit steht gesamthaft fest, dass der Beklagten auch im Zusammenhang mit
der behaupteten Verletzung von Personlichkeitsrechten des Klagers kein rechts-
widriges Verhalten zur Last fillt. Fehlt es an der Widerrechtlichkeit, entfallt auch
die entscheidende Voraussetzung des kldgerischen Feststellungsbegehrens, weshalb
dieses abzuweisen ist.

V.

Hat die Beklagte nicht widerrechtlich gehandelt, so kann auch den weiteren
Begehren des Kldgers auf Leistung von Genugtuung und Urteilspublikation keine
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Folge gegeben werden. Beziiglich des Genugtuungsanspruchs sei beigefiigt, dass
angesichts der vom Klager anerkannten Wahrung des baukiinstlerischen Gehalts
seines Konzepts von einer «besonderen Schwere» der Verletzung nicht zu sprechen
gewesen wire. Und im Hinblick auf die aufrichtigen Bemithungen der Beklagten
um eine Regelung der Nennung des Kldgers bzw. seiner AG auf den Plankopfen
hétte - ein Verschulden iiberhaupt vorausgesetzt - ebensowenig eine «besondere
Schwere» eines solchen Verschuldens angenommen werden konnen.
Das fihrt gesamthaft zur Abweisung der Klage.
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1II. Markenrecht / Droit des marques

Art. 6 Abs. 1 MSchG - «INCAROM»

- Die beiden Zeichen INCAROM und OSCAROM, beide verwendet fiir schnell-
losliches Kaffeepulver, unterscheiden sich nicht hinreichend.

- Die besonderen Umstiinde des Angebotes sind im Kennzeichnungsrecht nicht
zu beriicksichtigen, da sonst die Marke ihrer Symbolkraft beraubr wiirde.

- Les deux marques INCAROM et OSCAROM, utilisées toutes deux pour du
café soluble en poudre, ne se distinguent pas suffisamment.

- En droit des marques, il n’y a pas a tenir compte de la fagon dont les marchan-
dises sont mises en vente, sous peine de faire perdre a la marque sa valeur de
symbole.

KGer Zug, 3. Abteilung, vom 20. April 1989.

Die Klidgerin ist eine in Basel domizilierte Aktiengesellschaft, die sich mit der
Herstellung und dem Vertrieb von Nahrungs- und Genussmitteln befasst. Sie ver-
wendet seit dem Jahre 1956 fiir ihren Pulverkaffee, den sie in verschiedenen Qua-
litdten und Packungsgrossen herstellt, die Marke «Incarom». Diese ist gegenwdrtig
unter Nr. 279 327 im schweizerischen Markenregister eingetragen.

Die in Steinhausen domizilierte Beklagte unterhdlt eine Nahrmittelfabrik und
treibt Handel mit Kaffee und Lebensmitteln. Am 14. Mirz 1986 liess sie die Marke
«Oscarom» in das Markenregister eintragen. In der Folge vertrieb die Beklagte
ihren Pulverkaffee unter der Marke «Oscarom».

Die kldgerische Aufforderung zur Loschung der Marke Oscarom wurde von
der Beklagten abschlédgig beantwortet, weshalb die Kl4gerin die vorliegende Klage
anhob.

Das Gericht erwdgt:

1. Nach Art. 29 Abs. 1 MSchG haben die Kantone fiir zivilrechtliche Streitig-
keiten aus dem Markenrecht eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, welche den Prozess
als einzige kantonale Instanz entscheidet. Im Kanton Zug ist das Kontonsgericht
unter Umgehung des Friedensrichters erste und einzige kantonale Gerichtsinstanz
in allen Fillen, in denen das eidgendssische Recht eine solche vorschreibt und der
Streitwert Fr. 2 000.- {ibersteigt oder unbestimmt ist (§ 9 Abs. 2 GOG). Steht ein
zivilrechtlicher Anspruch wegen unlauteren Wettbewerbs im Zusammenhang mit
einer zivilrechtlichen Streitigkeit, fiir die das entsprechende Bundesgesetz eine ein-
zige kantonale Instanz oder andere Gerichtsstinde vorsieht, so kann die Klage
wegen unlauteren Wettbewerbs auch an diese angehoben werden (Art. 12 Abs. 2
UWG).
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Die Kldgerin stiitzt ihr Unterlassungsbegehren primér auf das Markenschutz-
gesetz, sekundir auf das UWG. Der Streitwert ist unbestimmt; nach der unbestrit-
tenen Auffassung der Klagerin iibersteigt er Fr. 100 000.~. Das Kantonsgericht ist
daher fiir die Beurteilung der vorliegenden Klage zustindig, was auch von den
Parteien nicht bestritten wird.

2. Eine spitere Marke hat sich von der frither eingetragenen Marke eines anderen
Unternehmens durch wesentliche Merkmale zu unterscheiden; der Unterschied zwi-
schen den betreffenden Zeichen muss wesentlich sein, ansonsten liegt Verwechs-
lungsfahigkeit vor (vgl. Art. 6 Abs. 1 MSchG; ausfiihrlich: H. David, Kommentar
zum MSchG mit Supplement, Basel 1974, N. 1 zu Art. 6). Die Anforderungen an
die Unterscheidbarkeit von Marken sind besonders gross, wenn damit identische
Waren gekennzeichnet werden (BGE 88 II 376) oder wenn die Kennzeichnung
Waren des tdglichen Bedarfs betrifft, die von allen Bevolkerungsschichten er-
worben werden (vgl. Troller, Immaterialgiiterrecht, Band 1, 3. A., Basel/Frankfurt
a.M. 1983, S. 230, mit Hinweisen).

Es ist unbestritten, dass die beiden Marken «Incarom» und «Oscarom» zur
Kennzeichnung eines nahezu identischen Produktes verwendet werden, namlich fir
schnelldsliches Kaffeepulver bzw. ein Kaffeesurrogat. Ausserdem handelt es sich
bei diesen Produkten um Waren des tdglichen Bedarfs, die jederman zugdnglich
sind und von jederman erworben werden kénnen. In casu ist mithin das Requisit der
ausreichenden Unterscheidbarkeit streng zu handhaben.

3.1. Der fiir die Verwechslungsfahigkeit zweier Marken entscheidende Gesamt-
eindruck hiangt bei Wortmarken vom Wortklang und Schriftbild ab (BGE 73 II
62/186). Der Wortklang wird bestimmt durch Silbenmass, Kadenz und Aufeinan-
derfolge der sonoren (klangvollen) Vokale (BGE 73 11 62; 42 11 671). Das Schriftbild
wird durch die Wortldnge und durch die Gleichartigkeit oder Verschiedenheit der
verwendeten Buchstaben gekennzeichnet (BGE 78 11 385 ff.; 87 II 37; ausfihrlich:
Troller, a.a.0., S. 214 f., mit Hinweisen). Fiir die Annahme einer Verwechselbarkeit
geniigt es, wenn die den Gesamteindruck bestimmenden charakteristischen Merk-
male einer Marke - weil in der Regel nur diese in die Augen springen und deshalb
im Gedéchtnis haften bleiben - nachgeahmt worden sind, wihrend umgekehrt die
Nachahmung nebensichlicher oder unorigineller Bestandteile einer Marke ohne
Bedeutung ist (vgl. Troller, a.a.0., S. 221, mit Hinweisen).

Die Zeichen «Incarom» und «Oscarom» bestehen aus sieben Buchstaben. Die
Buchstabenfolge «carom» ist identisch. Der erste Buchstabe «I» bzw. «O» weist
keine Unterldnge auf. Der darauffolgende Konsonant «n» bzw. «s» hat weder Ober-
noch Unterldnge. Demnach unterscheiden sich die Marken «Incarom» und «Osca-
rom» im Schriftbild und im Schriftzug nicht wesentlich. Auch der Wortklang, auf
den es bei Wortmarken im wesentlichen ankommt, l4sst keine zureichenden Unter-
schiede erkennen: Beide Zeichen sind dreisilbig, wobei die erste Silbe betont ist
(Daktylos). Die Marken beginnen iibereinstimmend mit einem kurzen Vokal, dem
zwei Konsonanten folgen. Sinnstiftender Stamm der Zeichen ist die Buchstaben-
folge «arom», eine Kurzform des gebriuchlichen altgriechischen Wortes « Aroma
(Gewiirz). Demgegeniiber haben die sich unterscheidenden Anfangsbuchstaben



219

«In» bzw. «Os» keinen Sinngehalt und 16sen deshalb beim Abnehmer keine Asso-
ziationen aus. Die unterschiedlichen Eingangssilben «In» bzw. «Os» werden nicht
direkt mit dem sinnstiftenden, bei beiden Zeichen angehdngten Markenbestandteil
verkniipft. Vielmehr ist Ubereinstimmend der Gutturallaut «c» eingefiigt, was die
Verwechselbarkeit weiter erhoht. Die vor dem Buchstaben «c¢» stehenden Konso-
nanten «n» und «s» werden von der Sonoritiat und der Artikulation her den Den-
talen (Zahnlauten) zugeordnet (vgl. Wahrig, Deutsches Worterbuch, Neuausgabe
1980 (Mosaik-Verlag), S. 158). Auch hierin unterscheiden sich die Marken «Inca-
rom» und «Oscarom» nicht hinreichend. Schliesslich ist auch anzufiihren, dass sich
die Zeichen «Incarom» und «Oscarom» zwangslos reimen, was den unbefangenen
Abnehmer in der irrefithrenden Vorstellung bestidrken konnte, bei «Oscarom»
handle es sich um ein Produkt, das ebenfalls vom Hersteller des Kaffeepulvers
«Incarom» produziert oder vertrieben werde.

Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr mit dem Argu-
ment, die Buchstabenfolge «Inc» werde von den Abnehmern des betreffenden
Kaffeepulvers mit dem siidamerikanischen Volk der Inkas assoziiert. Indessen geht
dieser Einwand fehl. Trotz klanglicher oder schriftbildlicher Ahnlichkeit der zu
priifenden Zeichen ist eine Verwechslungsgefahr nur ausgeschlossen, wenn Worter
einen ganz bestimmten Sinngehalt haben, der den Abnehmern bekannt ist (Troller,
a.a.0,, S. 237). Die Buchstabenfolge «Incarom» bzw. «Oscarom» enthilt indessen
keinen Begriff, der geeignet wire, dem durchschnittlichen Abnehmer einen prigen-
den Sinngehalt zu vermitteln. Mithin sind die Marken «Incarom» und «Oscarom»
im Sinne der zitierten Lehre und Rechtsprechung nicht hinreichend unterscheidbar.

3.2. Um die Verwechslungsfahigkeit zweier Marken zu priifen geniigt es, diese als
Zeichen gegeniiberzustellen. Funktion der Marke ist, die Ware in bezug auf ihre Her-
kunft zu individualisieren, d.h. sie einem Unternehmen oder einer Unternehmens-
gruppe zuzuordnen und die Ware dadurch von gleichartigen Produkten anderer Un-
ternehmen abzuheben. Deshalb sind die besonderen Umsténde des Angebotes nicht
zu berticksichtigen. Es spielt beispielsweise keine Rolle, wenn die Packungen derart
verschieden gestaltet oder die Firmen so deutlich angebracht sind, dass eine Ver-
wechslung in bezug auf die Herkunft des Produktes und dessen Zugehorigkeit zu
verschiedenen Produzenten im allgemeinen praktisch ausgeschlossen sein kann
(vgl. Troller, a.a.0., S. 225). Wiirde man namlich derartige Begleitumstinde fiir
massgeblich ansehen, beraubte man die Marke ihrer Symbolkraft. Mithin kann die
beklagtische Einwendung nicht gehort werden, die Wahl und die Verwendung der
Marke «Oscarom» seien zulédssig, weil der beklagtische Pulverkaffee im Gegensatz
zum kldgerischen Produkt «Incarom» im Direktvertrieb verdussert werde.

4. Durch die Wahl und die Verwendung des Zeichens «Oscarom» hat die Beklagte
nicht nur gegen Art. 6 Abs. 1 bzw. 24 lit. a MSchG verstossen. Als Konkurrentin der
Klagerin hat sie vielmehr dadurch auch im Sinne von Art. 3 lit. d UWG Massnahmen
getroffen, welche geeignet sind, Verwechslungen mit dem Geschéiftsbetrieb und Wa-
ren der Kldgerin herbeizufiihren. Somit ist die Klage gutzuheissen. Fiir den Fall der
Zuwiderhandlung gegen das Unterlassungsgebot ist den Organen der Beklagten die
Uberweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams im Sinne von Art. 292 StGB
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(Haft oder Busse) anzudrohen (BGE 97 II 238). Bei diesem Ausgang des Verfahrens
hat die Beklagte die gerichtlichen Kosten zu tragen und die Klagerin fiir deren not-
wendige Umtriebe ausserrechtlich zu entschadigen (§§ 38 Abs. I und 40 Abs. 1 ZPO).

Art. 31 MSchG - «EAU SAUVAGE»

- Ist glaubhaft gemacht, dass ein Lizenznehmer Lizenzware in Verletzung des
Lizenzvertrages herstellt und damit Art. 24 lit. ¢ MSchG verletzt?

- Est-il rendu vraisemblable qu’un licencié fabrique, en violation du contrat de
licence, des marchandises faisant l'objet de ce contrat et viole ainsi l'article 24
lettre ¢ LMF?

Massnahmeentscheide in Sachen der franzésischen Parfums Christin Dior SA
und der schweizerischen Parfums Christian Dior AG gegen verschiedene schwei-
zerische Detaillisten.

Sachverhalt:

Der tiirkische Hersteller Saray war in der Zeit von 1978 bis zum 4. Dezember 1985
Lizenznehmer fiir das kldgerische Produkt Eau Sauvage. Am 26. Miarz 1987 wurde
mit dem ehemaligen Lizenznehmer eine Vereinbarung getroffen, wonach die frii-
here Lizenzgeberin samtliche Fertigprodukte, Halbfabrikate, Rohstoffe, Verpack-
ungselemente, Klischees und Formen, die sich zu jenem Zeitpunkt im Besitz von
Saray befanden, zuriickkaufte.

Im Herbst 1988 tauchte in der Schweiz Eau Sauvage auf, welches nach Angabe
der Lieferantin von Saray stammte und liber London in die Schweiz gelangt war,
aber in Bezug auf Packung und Qualitit 17 Unterschiede zum Origialprodukt auf-
weist. Die Kldgerinnen reichten daher am 7. November 1988 bei Prasidenten des
Handelsgerichts des Kantons Aargau, bei der Justizkommission des Kantons
Luzern und beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Kantons Ziirich
Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen ein, mit dem Antrag den Vertrieb
des fraglichen Eau Sauvage zu verbieten und dessen Beschlagnahmund anzuordnen.
Die Massnahmerichter der Kantone Aargau und Luzern ordneten das vorsorgliche
Verkaufsverbot an, lehnten aber eine Beschlagnahme ab. Der Massnahmerichter
des Kantons Ziirich wies das Massnahmebegehren vollumfanglich ab.

Aus den Erwdgungen des Prasidenten des Handelsgerichts des Kantons
Aargau vom 7. Februar 1989.

2. Es steht einerseits fest, dass die Gesuchstellerin 1 Inhaberin der IR-Marken
«DIOR», « CHRISTIAN DIOR», «<EAU SAUVAGE» und «CD» ist. Anderseits
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steht fest, dass die Gesuchsgegnerin zumindest im «City-Warenhaus» in Aarau
Flacons unter der Marke « EAU SAUVAGE» verkauft. Schliesslich steht fest, dass
die Gesuchsgegnerin die Marke nicht selber angebracht hat. Bei dieser Sachlage
steht allein der Tatbestand des Art. 24 lit. ¢ MSchG in Frage. Nach dieser Bestim-
mung kann zivil- und strafrechtlich belangt werden, «wer Erzeugnisse oder Waren,
von denen er weiss, dass sie mit einer nachgeahmten, nachgemachten oder rechts-
widrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhilt oder in Verkehr
bringt».

Hieriiber ergibt sich:

a) Die Parteien lassen sich eingehend dariiber aus, ob die im Streite liegende Ware
gefidlscht sei oder nicht. Indessen kommt dieser Frage keine unmittelbare Bedeu-
tung zu. Die Frage ist nur insofern von Bedeutung, als sie ein Indiz liefert fiir die
entscheidende Frage, ob die Ware von den Gesuchstellerinnen oder deren Lizenz-
nehmer in Verkehr gebracht worden ist. Trifft dies nicht zu, so ist die Gesuchs-
gegnerin nach Massgabe der angefiihrten Vorschrift nicht berechtigt, die Marke
«EAU SAUVAGEY? oder eine andere den Gesuchstellerinnen zustehende Marke zu
verwenden.

Die Gesuchstellerinnen weisen auf 17 Merkmale hin, aus denen sich das ergeben
soll, was sie als «Filschung» bezeichnen. In Wirklichkeit geht es einfach um Abéan-
derung der Aufmachung, Ausstattung und insbesondere des Inhalts der Flacons im
Vergleich zur Ware, welche von den Gesuchstellerinnen und ihren Lizenznehmern
vertrieben wird. In der Tat lassen sich die Unterschiede grossenteils von blossem
Auge feststellen. Glaubhaft gemacht ist aber auch, dass der Inhalt der Flacons nicht
dem von den Gesuchstellerinnen und ihren Lizenznehmern vertriebenen Produkt
entspricht. Jedenfalls bestehen keine Anhaltspunkte dafiir, dass der Analysen-
bericht falsch wire.

Wenn demgemdss davon auszugehen ist, dass die von der Gesuchsgegnerin zum
Verkauf angebotene Ware nach Aufmachung und Inhalt nicht derjenigen ent-
spricht, welche die Gesuchstellerinnen oder ihre Lizenznehmer vertreiben, so er-
scheint es eben glaubhaft, dass die Ware nicht von den Gesuchstellerinnen oder
ihren Lizenznehmern stammt. Ein weiteres kommt hinzu. Die Gesuchsgegnerin
macht geltend, die Ware sei von der Lizenznehmerin der Gesuchstellerinnen, nim-
lich der tiirkischen Firma SARAY, produziert und nach Europa geliefert worden.
Wire dem so, so miissten sich die Gesuchstellerinnen an ihre Lizenznehmerin halten
(BGE 114 11 93 ff., wo der Sachverhalt freilich allein unter wettbewerbsrechtlichen
Gesichtspunkten gepriift werden musste). Nun lasst sich aber nach den Akten ge-
rade das nicht annehmen. Die Gesuchstellerinnen haben zumindest glaubhaft ge-
macht, dass der Lizenzvertrag mit SARAY wegen schleppender Zahlungsweise der
Lizenznehmerin am 4. Dezember 1985 aufgeldst wurde. Am 26. Mirz 1987 wurde
dann offenbar zwischen DIOR und SARAY eine Vereinbarung getroffen, wonach
DIOR die noch bei SARAY vorhandene Ware zuriickkaufte; SARAY verpflichtete
sich, auf die Verwendung der Marken der Gesuchstellerinnen zu verzichten. Demge-
mass muss davon ausgegangen werden, dass nach dem 26. Mirz 1987 keinerlei
Rechtsbeziehungen mehr zwischen DIOR und SARAY bestanden. Es erscheint nun
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aber unwahrscheinlich, dass die Ware, welche im August/September 1988 von der
Gesuchsgegnerin bezogen wurde, mehr als 174 Jahre frither von SARAY produziert
und verkauft wurde. Vielmehr sprechen auch diese Zeitverhaltnisse dafiir, dass die
ware nicht von einem Lizenznehmer der Gesuchstellerinnen stammt.

Demgemdss ist als glaubhaft zu erachten, dass die Marke «kEAU SAUVAGE» auf
den beanstandeten Flacons rechtswidrigerweise angebracht ist.

b) Gemaiss Art. 24 lit. ¢ MSchG ist nur haftbar, wer «weiss», dass die Marke
rechtswidrigerweise angebracht ist. Was es mit diesem Wissen - insbesondere in
zivilrechtlicher Hinsicht - auf sich hat, kann dahingestellt bleiben (vgl. hiezu David,
Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, N. 34 zu Art. 24; Matter,
Kommentar zum MSchG, S. 228). Die Frage konnte sich einzig im Hinblick auf die
bei der Gesuchsgegnerin zur Zeit befindliche Ware stellen. Nun entféllt aber fir
diese Ware aus den unter Ziff. 1 dargelegten Griinden ohnehin eine vorsorgliche
Massnahme.

Hingegen muss das Wissen bejaht werden fiir jene Ware, welche die Gesuchs-
gegnerin kiinftig allenfalls von nicht durch die Gesuchstellerinnen autorisierten
Hiéndlern zu beziehen und dann zu verkaufen gedenkt. Denn dieses Wissen ergibt
sich eben nunmehr aus dem Material des vorliegenden Verfahrens.

¢) Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Tatbestand des Art. 24 lit. ¢
MSchG glaubhaft gemacht ist. Mit Bezug auf die allenfalls kiinftige Verwendung
von Marken, welche den Gesuchstellerinnen zustehen, lasst sich aber auch der dro-
hende erhebliche Nachteil nicht verneinen. Er liegt einmal darin, dass den Gesuch-
stellerinnen ein erheblicher Teil des Absatzes zufallen wiirde, den die Gesuchs-
gegnerin mit dem Verkauf der widerrechtlich markierten Ware erzielt. Vor allem
aber bestinde die grosse Gefahr einer Marktverwirrung, die, wie die Erfahrung
zeigt, nur mit grossem Einsatz - wenn iiberhaupt - wieder ausgeglattet werden
kann. Demzufolge muss gestiitzt auf Art. 24 lit. ¢ MSchG der Gesuchsgegnerin ver-
boten werden, kiinftighin Ware mit einem den Gesuchstellerinnen zustehenden
Kennzeichen zu verkaufen, welche sie nicht von den Gesuchstellerinnen oder deren
Lizenznehmern bezogen hat.

Das Verbot ist antragsgemdss mit der Strafandrohung gemass Art. 292 StGB zu
verbinden.

3. Insofern die Gesuchsgegnerin unberechtigterweise Marken verwendet, welche
den Gesuchstellerinnen zustehen, ist auch der Tatbestand des Art. 3 lit. d UWG
erfiillt. Nach dieser Bestimmung liegt unlauterer Wettbewerb vor, wenn ein Wett-
bewerber «Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines anderen herbeizufiihren».
Der Kiufer nimmt als selbstverstandlich an, dass die unter den Kennzeichen
«DIOR», « CHRISTIAN DIOR», «EAU SAVAUGE» und «CD» verkauften Waren
mit den Gesuchstellerinnen oder deren Lizenznehmern zusammenhangt. Die wider-
rechtliche Verwendung der erwihnten Marken ist geeignet, Verwechslungen mit den
Waren der Gesuchstellerinnen herbeizufithren. Das gemdss Ziff. 2 lit. ¢ auszu-
sprechende vorsorgliche Verbot lédsst sich daher materiellrechtlich auch auf Art. 3
lit. d UWG stiitzen.
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Aus den Erwdigungen der Justizkommission Luzern vom 20. Februar 1989:

7. — a) Im Markenlizenzvertrag verpflichtet sich der Inhaber der Marke, deren
Gebrauch durch den Lizenznehmer zu dulden, d.h. ihm gegeniiber sein Verbots-
recht nicht geltend zu machen (statt vieler Alois Troller, Immaterialgiiterrecht,
Band II, 3. Auflage, S. 846). Versieht der Lizenznehmer ein Produkt mit der Marke
des Lizenzgebers, das den im Vertrag vereinbarten Qualitdtsanforderungen nicht
entspricht, kann sich letzterer gegen die vertrags- und somit rechtswidrig ange-
brachte Marke zur Wehr setzen, da sich ja der Verbotsverzicht nicht auf ein solches
Produkt bezieht. Will er Dritte gemédss Bundesgesetz betreffend den Schutz der
Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der ge-
werblichen Auszeichnungen (MSchG) belangen, setzt dies voraus, dass diese darum
wissen, dass die Marke rechtswidrig angebracht wurde (Art. 24 lit. ¢ MSchG).

b) Vorliegend haben die Klagerinnen mit ihren Ausfiihrungen und den aufge-
legten Urkunden glaubhaft gemacht, dass der Privatdedektiv Gihwiler am 31. Ok-
tober 1988 in den Filialen Ziirichstrasse 11 in Luzern und Baarerstrasse 6 in Zug die
Augenscheinobjekte (je zwei Artikel «Eau Sauvage») erwarb. Soweit die Beklagte
diese Behauptungen der Klagerinnen bestreitet, sind die entsprechenden Einwinde
nicht stichhaltig. Ferner ist auf Grund des aufgelegten Laborberichts der Klager-
innen glaubhaft, dass diese Augenscheinobjekte vom Originalprodukt der Klager-
innen abweichen und aus dieser Abweichung eine Qualitdtsminderung resultiert;
der betreffende Bericht vom 28. Oktober 1988 kann sich zwar nicht auf die am
31. Oktober 1988 bei der Beklagten gekauften Artikel beziehen, betrifft aber offen-
bar die bereits frither bei der Lieferantin der Beklagten gekaufte Ware, wobei glaub-
haft ist, dass es sich um dasselbe Produkt handelt.

Da die Beklagte dem Bericht lediglich den Stellenwert einer Parteibehauptung
einraumen wollte, legen die Klagerinnen zwei Analysen der Firma Firmenich SA,
Genf, auf, wonach sich ein dort zur Untersuchung eingereichtes Originalprodukt
der Kldgerinnen und die in der Schweiz aufgefundene Nachahmung darin unter-
scheiden sollen, dass das nicht von den Klagerinnen hergestellte Produkt 40% Pro-
pylenglykol aufweisen wiirde, wihrend dies beim Originalprodukt nicht der Fall
sei. Weiter seien die hauptsichlichsten Geruchsbestandteile bei der Nachahmung
ungefdhr dreimal stirker verdiinnt als beim Original. Eine Geruchspriifung habe
ergeben, dass es sich bei der Nachahmung um eine matte Kopie des Originalpro-
dukts handle.

Die Klagerinnen haben eine gerichtliche Kurzexpertise iiber die aufgelegten
Augenscheinobjekte beantragt. Es ist jedoch auch ohne eine solche Expertise glaub-
haft, dass es sich bei den vom Labor der Kl4agerinnen und der Firma Firmenich
untersuchten Nachahmungen um dieselbe Ware handelt, wie sie in diesem Verfah-
ren als Nachahmung aufgelegt wurde, und die erfolgten Feststellungen zutreffen,
es ist nicht ersichtlich, welches Interesse die Klidgerinnen daran haben kénnten, eine
Analyse aufzulegen, welche sich im Nachhinein als falsch herausstellen und allen-
falls eine Schadenersatzpflicht nach sich ziehen wiirde. Die Beklagte ihrerseits be-
stritt zwar die Richtigkeit des Berichts und der Analysen, jedoch ohne irgendwelche
Begriindung, welche Zweifel an der Glaubwiirdigkeit der betreffenden Feststell-
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ungen hervorrufen konnte. Ohnehin pflegt der Vertreter der Beklagten, der gleich-
zeitig auch die Interessen der Lieferantin der Beklagten vertritt, auch hochst wahr-
scheinliche Tatsachen zu bestreiten; im vorliegenden Prozess wurde beispielsweise
bestritten, dass die Augenscheinobjekte in den Filialen der Beklagten gekauft wur-
den, obwohl die entsprechenden Kassenzettel aufliegen. Es ist so davon auszuge-
hen, dass die Augenscheinobjekte entsprechend dem aufgelegten Bericht und den
Feststellungen der Firma Firmenich von erheblich minderer Qualitat sind als das
Originalobjekt. Es kann deshalb in diesem summarischen Verfahren darauf ver-
zichtet werden, die aufgelegten Augenscheinobjekte analysieren zu lassen.

¢) Die Kligerinnen haben ebenfalls glaubhaft dargetan, dass die von der ehe-
maligen tiirkischen Lizenznehmerin Saray Itriyat im Rahmen des Lizenzvertrages
in Verkehr gebrachten Produkte «Eau Sauvage» auf dem Boden der Verpackung
- und nicht bloss auf einer Etikette — einen aufgedruckten Hinweis auf die tiirkische
Herkunft enthielten. Dieser Hinweis fehlt auf den in den Filialen der Beklagten ge-
kauften Packungen, welche vielmehr die - sollte die Behauptung der Beklagten zu-
treffen - tduschende Angabe «Made in France» und iberdies im Wort «distillée»
einen Orthographiefehler enthalten, was darauf hinweist, dass die beanstandete
Ware nicht im Rahmen eines Lizenzvertrages auf den Markt gebracht wurde. An-
derslautende Bestitigungen der ehemaligen tiirkischen Lizenznehmerin, die fir
Verletzungen des Lizenzvertrages einzustehen hitte, vermogen diesen Hinweis nicht
zu entkrdften. Ohnehin hat die Beklagte nicht glaubhaft dartun konnen, dass Saray
Itriyat befugt war, auch auf Produkte, die von denen der Klidgerinnen abweichen,
deren Marke anzubringen. Somit ergibt sich, dass die Beklagte selbst dann Marken-
rechte verletzt hitte, wenn es sich bei den aufgelegten Augenscheinobjekten um
Produkte der tiirkischen Lizenznehmerin handeln wiirde, welche noch unter der
Geltung des Lizenzvertrages in Verkehr gebracht wurden.

d) Vorliegend ist eher unwahrscheinlich, dass die Beklagte bzw. deren Organe
oder Angestellte vorsitzlich Markenrechte der Kldgerinnen verletzen wollten. Zum
einen handelt es sich bei der Beklagten um eine Genossenschaft mit erheblichem
Bekanntheitsgrad, deren Ansehen in der Offentlichkeit unverhiltnisméissigen
Schaden erlitte, wenn ein bewusster Verkauf minderwertiger oder gefédlschter Ware
bekannt wiirde. Zum anderen sind die Unterschiede der Verpackungen nicht derart
augenfillig, dass der Verdacht auf eine Falschung bestehen musste. Zumindest auf
Grund der Ausfiihrungen der Kldgerinnen muss nun aber der Beklagten klar sein,
dass sie ein minderwertiges Produkt erworben hat, auf das sich die Lizenz der
Kligerin Ziff. 1 kaum beziehen kann. Dennoch stellt sie sich auf den Standpunkt,
es handle sich bei der beanstandeten Ware um Original-Diorprodukte. Es besteht
deshalb die Gefahr, dass solche mangelhaften Artikel durch die Beklagte weiter in
Verkehr gebracht werden, woduch die Kldgerinnen Schaden erleiden. Die Klidgerin
Ziff. 1 als Inhaberin der mutmasslich verletzten Markenrechte ist legitimiert, sich
dagegen prozessrechtlich zu wehren.

8- Gemass Art. 2 des Bundesgesetzes iiber unlauteren Wettbewerb (UWG) ist
unlauter und widerrechtlich jedes tduschende oder in anderer Weise gegen den
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschiftsgebahren,
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welches das Verhiltnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Ab-
nehmern beeinflusst. Beide Kldgerinnen sind gemidss Art. 9 Abs. 1 UWG legiti-
miert, gegen die Beklagte nach diesem Gesetz zivilrechtlich vorzugehen.

Es liegt auf der Hand, dass der Kunde der Beklagten, der das beanstandete an-
gebliche Diorprodukt, «Made in France», erwirbt, nicht damit rechnet, dass es sich
dabei um eine in der Tiirkei hergestellte und im Vergleich zum Originalprodukt der
Kligerinnen minderwertige Ware handelt. Da die Beklagte auf den Vertrieb dieser
Ware nicht verzichten will, droht den Klagerinnen auf Grund der mangelhaften
Qualitat der Produkte erheblicher Schaden.

9- Auf Grund des Gesagten rechtfertigt es sich, das Verbot gemass modifizier-
tem Antrag Ziff. 1 der Kldgerinnen auszusprechen (§ 351 ZPO; Art. 31 MSchG;
Art. 14 UWG in Verbindung mit Art. 28 ¢ UWG). Nachdem der Antrag auf super-
provisorische Anordnung der Massnahmen abgewiesen wurde und der Lieferant
der beanstandeten Artikel bekannt wurde, ist die Anordnung einer Beschlagnahme
im vorliegenden Fall nicht mehr sinnvoll. Ohnehin handelt es sich bei der Beklagten
wie erwidhnt um eine bekannte Genossenschaft, welche ihrem Ruf unverhiltnis-
miissigen Schaden zufiigt, wenn sie dem Verbot zuwiderhandelt. Sollte die Beklagte
das Verbot wider Erwarten iibertreten, miisste indessen ein neuer Antrag auf Be-
schlagnahme gutgeheissen werden. In diesem Sinne sind Ziff. 2 und 3 der klédgeri-
schen Antrige abzuweisen.

Aus den Erwdgungen des Einzelrichters im summarischen Verfahren am
Handelsgericht Ziirich vom 16. Dezember 1988:

I1. Es stellen sich folgende Fragen: Stammt das Produkt, wie die Beklagte be-
hauptet, von Saray? Falls nein, wire es eine Filschung. Falls ja, stellt sich die weitere
Frage, ob der Vertrieb dieses Produktes trotz der Herstellung durch den Lizenz-
nehmer wegen der geltend gemachten Abweichungen vom Sollzustand gemaiss
Lizenzvertrag als Verletzung des Markenrechtes der Kldgerin 1 zu qualifizieren
wire. Wiirde dies verneint, bliebe zu priifen, ob der Vertrieb des Produktes durch
Saray (noch) zuldssig war.

1. Die Klédgerinnen fithren zur Behauptung, die Ware stamme nicht von Saray,
einerseits an, die Verpackung sei verschieden von derjenigen des Lizenzproduktes,
namentlich sei auf dem Boden des Kartons nicht Saray als Hersteller aufgedruckt,
und andererseits, die Fliissigkeit enthalte verdiinntes Dior-Konzentrat.

Zum Beweis fiir ihre Behauptung, das Konzentrat sei verdiinnt, berufen sich die
Kliagerinnen auf den Bericht eines in ihrem Labot tdtigen JF. Marfaing. Zu diesem
Bericht, wie auch zu den Ubrigen von den Kdgerinnen eingereichten Attesten und
Zertifikaten eigener Mitarbeiter ist grundsitzlich Folgendes festzuhalten: Die
eigene Parteiaussage ist kein Beweismittel (§ 149 Abs. 3 ZPO), sondern bloss Partei-
behauptung. Das ldsst sich auch dadurch nicht dndern, dass Parteibehauptungen
nicht nur in der Rechtsschrift vorgebracht, sondern zusétzlich in Form von Berich-
ten, Attesten, Zertifikaten etc. eigener Leute der Rechtsschrift beigelegt werden.
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Diese Urkunden bleiben Parteibehauptungen und sind als Beweismittel untauglich.
Sie erhohen auch nicht die Glaubwiirdigkeit des in der Rechtsschrift Vorgebrachten
und haben somit nur eine unnotige Ausdehnung des Aktenumfanges zur Folge, wes-
halb ihre Einreichung fiiglich hatte unterbleiben kdnnen. Das gilt auch fiir den vor-
liegenden Laborbericht. Ob es den Kldgerinnen mit ihrer Sachdarstellung in ihrer
Rechtsschrift gelungen ist, glaubhaft zu machen, es liege eine Verdiinnung vor, kann
hingegen offenbleiben, denn selbst wenn dem so wire, wire den Kldgerinnen damit
nicht gedient: Die Kldgerinnen machen nicht geltend, ihnen sei Dior-Konzentrat ge-
stohlen worden oder sonstwie abhanden gekommen. Demnach muss es sich bei dem
Dior-Konzentrat, welches unstrittig im fraglichen Jus vorhanden ist, um solches
handeln, das die Kl4gerin 1 an einen Lizenznehmer geliefert hat. Damit spricht alles
dafiir, dass das inkriminierte Produkt von einem Lizenznehmer stammt. An diesem
Schluss fithrt kein Weg vorbei; auch die Kligerinnen selbst konnen hierzu nichts
anderes vorbringen.

Zum Problem der Verpackung - die entgegen der wider besseres Wissen auf-
gestellten Behauptung der Beklagten sehr wohl wesentlich ist - ist vorerst festzu-
halten, dass die Kldgerinnen offenbar die vielen geltend gemachten Unterschiede
zwischen der inkriminierten Packung und dem franzésischen Produkt weiter ins
Feld fihren wollen, obwohl nach dem Einwand der Lizenzware nur noch Unter-
schiede zwischen der inkriminierten Packung und dem tirkischen Lizenzprodukt
zur Debatte stehen. Um aber iiberhaupt Unterschiede zwischen dem Lizenzpro-
dukt und dem inkriminierten glaubhaft zu machen kénnen, hétten die Kldgerinnen
eine vollstindige «Eau-Sauvage»-Packung aus der tiirkischen Lizenzproduktion
vorlegen miissen. Das haben sie nicht getan. Sie haben lediglich den dusseren Kar-
ton der Verpackung eingereicht. Damit fallen die geltend gemachten Unterschiede
a) bis f) un h) bis r), die sich auf andere Teile des Produktes beziehen (Cellophan-
hiille und Kleber darauf, innerer Wellkartonhiille, Flakon und dessen Etikette,
Farbe des Jus) mangels Vergleichsmoglichkeit aus der Beurteilung. Unterschied g),
wonach die auf der Kartonschachtel angebrachten gelben Rechtecke bei der «Fil-
schung» viel heller als beim echten Produkt seien, wire nur dann gegeben, wenn
das inkriminierte Produkt mit dem in Frankreich hergestellten zu vergleichen wire.
Zieht man aber den relevanten Vergleich zwischen dem Lizenzprodukt und dem
inkriminierten, so stellt man fest, dass bei beiden - abweichend vom franzosischen
Produkt - das Gelb gleich hell ist. Sodann verweisen die Kldgerinnen auf die fehl-
ende Herstellerbezeichnung « SARAY ITRIYAT, Taksim-Istanbul». Diese Tatsache
scheint in der Tat gegen Saray als Hersteller zu sprechen. Nun hat aber die Be-
klagte eine Bestdatigung von Silvio Denz von ihrer Lieferfirma Alrodo AG ein-
gereicht, worin festgehalten wird, dass die fragliche, iiber die Transparfum AG
von der Firma Nyegrade in England bezogene Ware, wic aus einem Schreiben von
Saray vom 14. Januar 1988 hervorgehe, Lizenzware sei. Nachdem es sich bei der
Alrodo AG (ebenso wie bei der Transparfum AG) - wie Gericht und Parteien
bekannt ist - ebenfalls um eine «Steiger»-Firma handelt, mag dieser Bestitigung
allein wenig Gewicht zukommen. Das Schreiben der Saray hingegen, worin aus-
gefiihrt wird, die 22 000 an Nyegrade gelieferten Einheiten «Eau Sauvage» seien
in der Tiirkei unter einem (im nachhinein beendeten) Lizenzvertrag mit Dior her-
gestellt worden, hat als Bestidtigung eines Dritten einen ganz anderen Wert. Es
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macht die Darstellung des Beklagten, wonach das inkriminierte Produkt von Saray
stammt, durchaus glaubhaft. Zudem hat die Beklagte anlasslich der Verhandlung
eine weitere Bestdatigung von Saray vom 23. November 1988, wonach das «Eau
Sauvage» im Mirz 1985 wihrend der Laufzeit des Lizenzvertrages hergestellt wor-
den sei, in Kopie - und auf Einwendungen des Vertreters der Klagerinnen hin - im
Original vorgelegt. Damit ist es der Beklagten gelungen, glaubhaft zu machen, dass
die fragliche Ware von Saray stammt. Der fehlende Saray-Aufdruck auf den
Packungen vermag dies nicht zu wiederlegen, zumal nach dem erwdhnten Schreiben
der Alrodo AG die Packungen ein entsprechendes, von der Alrodo allerdings ent-
ferntes, Label getragen haben sollen, welcher Darstellung die Kldgerinnen nicht
widersprachen. Wenn die Kldgerinnen sodann einen Druckfehler auf der inkrimi-
nierten Verpackung als Indiz fiir eine Falschung heranziehen wollen, so ist zwar das
Argument nicht ganz von der Hand zu weisen, aber nicht jeder Druckfehler ldsst
auf eine Filschung schliessen: So verweist Armand de Ponthaud von der Kldgerin
1 just in dem «Zertifikat», in welchem er den Druckfehler als Falschungsindiz be-
zeichnet, auf das Fehlen des obligatorischen Aufdrucks «Saray ITRIYAT - Taksim
Istambul» auf der inkriminierten Packung Verpackung. Tatsichlich stand auf dem
Lizenzprodukt «Istanbul».

2. Die Kldgerinnen machen auch fiir den Fall, dass die Ware von ihrem Lizenz-
nehmer Saray stamme, geltend, es handle sich dabei um eine Filschung. Aller-
dings konnte der Vertreter der Kldgerinnen auch auf mehrfaches Befragen hin
nicht klarstellen, was er unter «Warenfdlschung» verstanden haben wolle. Und
auch die Frage, ob er Nichterfiillung der Qualitdtsanforderungen des Lizenz-
gebers durch den Lizenznehmer schon unter den Tatbestand der Filschung sub-
sumieren wolle, konnte er nicht beantworten. Aus seinen Antworten scheint aber
entnommen werden zu kénnen, dass er die Meinung vertritt, das Inverkehrbringen
eines Produktes durch den Lizenznehmer sei dann markenverletzend (offenbar
synonym mit «gefdlscht» verwendet), wenn das Produkt in Qualitat und Aus-
stattung etc. nicht genau dem Willen des Lizenzgebers entspricht. Dem kann nicht
gefolgt werden. Abweichungen vom Soll-Zustand des Produktes geméss Lizenz-
vertrag lassen keineswegs zwingend auf das Vorliegen einer Markenverletzung
schliessen. Solange der Lizenznehmer im Rahmen des Lizenzvertrages produ-
ziert, verletzt er die Markenrechte des Lizenzgebers grundsitzlich nicht, auch
dann nicht, wenn die von ihm produzierte Ware mangelhaft sein sollte. Ist dies
der Fall, stellt sich nur - aber immerhin - die Frage der gehorigen Vertragserfiillung
gegeniiber dem Lizenzgeber. Thre Grenze findet diese Betrachtungsweise dort,
wo der Lizenznehmer den Produkterahmen des Lizenzvertrages verldsst und ein
ganz anderes Produkt herstellt und vertreibt. Wenn er etwa lizenziert ist zum
Vertrieb von Dior-Kosmetika und dann Brillen unter dieser Marke herstellt und
vertreibt. Bleibt er aber im Produkterahmen, bedeutet Abweichung von den Vor-
schriften des Lizenzvertrages nur Schlechterfiillung und nicht Markenrechtsver-
letzung. Vorliegend wurde dieser Rahmen nicht gesprengt. Die Kldgerinnen fithrten
zum hier verwendeten Jus in ihrem Massnahmebegehren selbst aus, «dass es sich
um eine mangelhafte Qualitit handelt, d.h. um den Gebrauch von Dior-Konzentrat,
verdiinnt (rund 40%) mit Propylenglykol (ein Stoff, der in der Parfumerie gelegent-
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ich als Losungsmittel verwendet wird). Verwendet wurde eine mindere Alkohol-
qualitdat» (unsere Hervorhebung). Die Kligerinnen haben damit eindeutig zum
Ausdruck gebracht, dass es sich bei der Abweichung vom Soll-Jus lediglich um
eine Qualititsfrage handelt. Dabei sind die Klidgerinnen zu behaften. Damit bleibt
fiir die Annahme einer Markenrechtsverletzung kein Raum. War das verwendete
Dior-Konzentrat verdiinnt (und entsprach die Verpackung nicht genau dem Soll-
Zustand), hat Saray zwar den Lizenzvertrag schlecht erfiillt, aber dies kann die
Klagerin 1 ausschliesslich Saray, nicht hingegen irgendwelchen Abnehmern von
Saray entgegenhalten.

Der Vollstandigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass die von den Klédge-
rinnen zitierten Literaturstellen {iber die Manipulation Dritter an Markenwaren am
vorliegenden Sachverhalt vorbeigehen, da hier nicht ein Dritter, sondern ein durch
den Lizenzvertrag Berechtigter die Marke fiir von ihm hergestellte Produkte ver-
wendete.

3. Saray war unter dem Lizenzvertrag vom 26. Mai 1983 berechtigt, Dior-Ware
herzustellen und zu vertreiben. Dieser Vertrag wurde am 4. Dezember 1985 durch
die Kldgerin 1 aufgeldst. Am 26. Mirz 1987 schlossen Saray und die Kldgerin 1 eine
Vereinbarung, wonach die Kligerin 1 sdmtliche Fertigprodukte, Halbfabrikate,
Rohstoffe, Verpackungselemente, Klischees und Formen, die sich zu jenem Zeit-
punkt im Besitz von Saray befanden, fiir 4 Mio. tiirkische Pfund zuriickkaufte, und
Saray sich verpflichtete, keine Dior-Produkte mehr zu vertreiben.

Wie oben ausgefiihrt, hat die Beklagte glaubhaft gemacht, dass die inkrimi-
nierten Produkte im Madarz 1985, also wihrend der Laufzeit des Lizenzvertrages
hergestellt wurden. Die Herstellung erfolgte demnach zu einem unproblemati-
schen Zeitpunkt. Vertreiben durfte Saray die Ware unstrittig wahrend der Dauer
des Lizenzvertrages, also bis 4. Dezember 1985, und sicher nicht mehr nach
dem Abschluss der Vereinbarung vom 26. Mirz 1987. Nachdem jene Vereinbar-
ung nur eine Verpflichtung der Saray fiir die Zukunft enthielt, und die Parteien
in dieser Vereinbarung gegenseitig auf alle Rechte und Forderungen verzichteten,
die in Folge der Auflésung des Vertrages entstanden waren oder noch hitten ent-
stehen koénnen, diirfte die Vereinbarung dahingehend zu interpretieren sein, dass
die Klagerin 1 auf allfillige Foderungen wegen nach Auflésung des Lizenzver-
trages bis zum Abschluss der Vereinbarung verkauften Waren verzichtete. Dazu
bestand auch Anlass, denn gemdiss Lizenzvertrag hitte die Kldgerin 1 nach Ver-
tragsauflésung alle bei Saray noch vorhandenen Roh- und Fertigprodukte zuriick-
kaufen miissen; dies als logisches Korrelat zur Verpflichtung von Saray, nach
Auflosung des Vertrages keine Dior-Produkte mehr zu vertreiben. Offenbar war
die Kldgerin 1 ihrer Verpflichtung nicht umgehend, sondern erst iiber ein Jahr
spater nachgekommen, so dass sich ohnehin die Frage gestellt hitte, welchen Ein-
fluss dies wiahrend des erwidhnten Zeitraums auf die Verpflichtung von Saray, nicht
weiter zu verkaufen, gehabt hitte. Dieses Problem war mit der besagten Klausel
Jjedenfalls bereinigt. Und damit kann entgegen der Meinung der Kldgerinnen nicht
davon ausgegangen werden, es sei erstellt, oder auch nur glaubhaft gemacht, dass
Saray zwischen 4. Dezember 1985 und 26. Mirz 1987 keine Lizenzware mehr ver-
treiben durfte.
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Soweit sich die Kldgerinnen auf UWG stiitzen, gehen sie davon aus, die Dior-
Marken seien durch einen Unberechtigten verwendet worden. Dies ist wie gezeigt
ebenfalls nicht glaubhaft gemacht worden.

Entsprechend fehlen die Voraussetzungen zum Erlass vorsorglicher Massnah-
men. Das Begehren ist abzuweisen.

Eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen diesen Entscheid an das Kassationsgericht
des Kantons Ziirich ist abgewiesen worden.
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IV, Patentrecht / Droit des brevets

Art. 66 PatG, Art. 70 PatG, Art. 72 PatG, Art. 73 PatG, Art. 74 PatG,
Art. 67 OG, Art. 4 BV - «SELBSTSCHALTER»

- Unterscheidung « Nachmachung» -~ «Nachahmung» (insbesondere Erw. 11).

- Angefochtenes Urteil ist Teilurteil (nicht Zwischenentscheid), weil es prdjudi-
ziell fiir die verbleibenden Rechtsbegehren wirkt (staatsrechtliche Beschwerde).

- Restriktive Anwendung von Art. 67 OG durch das Bundesgericht; erneute
Anhorung der kantonalen Experten jedoch moglich, um Missverstindnisse
uber die massgeblichen technischen Grundlagen auszuschliessen (Berufung
an das Bundesgericht).

- Différence entre la contrefagcon et I'imitation (not. c. 11).

~ La deécision attaquée est un jugement sur partie et non un jugement partiel ou
interlocutoire, car il deploie ses effets a titre préjudiciel pour les conclusions
sur lesquelles il n’a pas encore été statué (recours de droit public).

- Application restrictive de 'article 67 OJF par le tribunal fédéral; une nouvelle
audition des experts consultes par la juridiction cantonale est cependant possi-
ble aux fins d’eviter des malentendus sur les éléments techniques déterminants
(recours en réforme au tribunal féderal).

Urteil der HGer BE vom 7. Januar 1986 i.S. H. GmbH gegen G. S.A.

K, Inhaber der K GmbH liess ein Schweizer Patent iiber einen Hochleistungs-
Selbstschalterauf seinen Namen anmelden. Am 15. Februar 1977 wurde das Patent
unter der Nummer 586 461 erteilt. Der Patentanspruch und Unteranspruch 7 lauten
wie folgt:

«Hochleistungs-Selbstschalter in Kleinformat mit einem mechanischen Sprung-
werk zur Betdtigung einer von Hand einschaltbaren und jeweils manuell, elek-
tromagnetisch oder thermo-elektrisch auslosbaren Schaltvorrichtung mit einer
stirnseitig vor einem Loschblechpaket in der Lichtbogenkammer angeordneten
Kontakteinrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass ein bewegbares Schaltglied
der Kontakteinrichtung als einarmiger Schwenkkontakt ausgebildet und un-
mittelbar vor der Stirnseite des Ldschblechpakets angeordnet ist, wobei ein
untengelegenes Leitblech des Pakets stirnseitig als Drehlager fiir den Schwenk-
kontakt und ein obengelegenes Leitblech als Festkontakt der Kontakteinrich-
tung ausgebildet ist.»

«To.0 0>
Die Firma G. SA vertreibt geméss Darstellung der Firma K seit Oktober 1982
einen dhnlichen Schalter in der Schweiz (nachstehend G-Schalter).
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- Am 25. Mirz 1983 klagte die Firma K beim Handelsgericht des Kantons Bern
gegen die G. SA im wesentlichen auf Feststellung, dass die Beklagte durch das Feil-
halten und den Vertrieb des Leitungsschutzschalters «G» das CH-Patent 586 461
der Kligerin verletze. Weiter beantragte sie, der Beklagten gerichtlich zu verbie-
ten, den Leitungsschutzschalter «G» feilzuhalten, zu verkaufen oder in Verkehr
zu bringen. Ferner verlangte sie Verurteilung der Beklagten zu einem gericht-
lich zu bestimmenden Betrag als Schadenersatz oder Gewinnherausgabe und
schliesslich die Veroffentlichung des Urteils in Fachzeitschriften auf Kosten der
Beklagten.

Die Kl4gerin fiihrte dazu aus, sie habe einen neuartigen Hochleistungs-Selbst-
schalter in Kleinformat entwickelt und nicht nur in der Schweiz und in der BRD,
sondern auch in den USA, in Osterreich, Holland, Grossbritannien und Schwe-
den patentieren lassen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dirfe
man deshalb davon ausgehen, dass ihr CH-Patent Nr. 581 461 im vorliegenden
Umfang Giiltigkeit beanspruchen konne, zumal auch in zahlreichen ausldndischen
Parallelfdllen mit Vorpriifverfahren keine relevanten Entgegenhaltungen gemacht
worden seien. Zeichen des Erfolgs dieser Erfindung sei, dass mit 11 namhaften
Lizenznehmern in verschiedenen Landern Lizenzvertrage abgeschlossen worden
seien.

Ein genauer Vergleich zwischen dem G-Schalter und dem Patentanspruch ergebe,
dass eine identische Ubereinstimmung bestehe. Man konnte sich hochstens fragen,
ob nicht ein einziger Unterschied bei der Ausbildung des unten gelegenen Leit-
bleches des Loschblechpakets vorliege. Dieses bilde beim G-Schalter stirnseitig
nicht unmittelbar das Drehlager fiir den Schwenkkontakt, vielmehr sei darauf ein
Isolierstiick angeordnet, das ein separates Leitblechstiick trage. Das Drehlager sei
in diesem Isolierstiick, resp. Leitblechstiick ausgebildet. Der Patentanspruch miisse
jedoch so ausgelegt werden, dass er diese Ausfithrung direkt beinhalte (Verweis auf
Spalte 4, Zeilen 16-23 der Patentbeschreibung und Unteranspruch 7). Damit sei die
Verletzungsform der identischen Nachahmung gegeben.

In ihrer Klageantwort vom 1. Juni 1983 stellte die Beklagte das Rechtsbegehren,
die Klage sei abzuweisen unter Kostenfolge.

Die Ausfihrungen der Kldgerin wurden generell bestritten, soweit sie nicht aus-
dricklich als richtig anerkannt wurden. Die Klégerin, fiihrte die Beklagte weiter
aus, irre sich, wenn sie annehme, ausldndische Patente seien immer rechtsbestandig,
womit die Rechtsbestandigkeit des Schweizer Patentes erwiesen sei. Sie tibersehe die
nicht unwesentliche Tatsache, dass nicht zufallig zwei Patente in der BRD vorlagen
und dariiberhinaus, dass Patente in Landern mit Vorprifverfahren mitunter erst
nach erheblichen Einschrankungen der Patentanspriiche erteilt wiirden.

Die behauptete Patentverletzung sei in verschiedener Hinsicht unbegriindet: Auf-
gabe der Erfindung laut Patentschrift (Spalte 1, Zeilen 51-60) sei, einen Hoch-
leistungsselbstschalter zu schaffen, der die Nachteile bekannter Ausfithrungen
nicht aufweise und es insbesondere ermogliche, die elektrische Schaltstrecke bei
kleineren Selbstschaltern so auszubilden, dass der bei einer Kontakttrennung unter
Last entstehende Schaltlichtbogen ungehindert durchlaufen und in die dafir vor-
gesehene Léschblechanordnung eintreten kénne, um ein Uberspringen und die da-
mit verbundene zeitliche Verzogerung zu vermeiden. Dies werde beim Streitpatent
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so gelost, dass ein bewegbares Schaltglied der Kontakteinrichtung als einarmiger
Schwenkkontakt ausgebildet und unmittelbar vor der Stirnseite des Loschblech-
paketes angeordnet sei, wobei ein unten gelegenes Leitblech des Pakets stirnseitig als
Drehlager fiir den Schwenkkontakt und ein oben gelegenes Leitblech als Festkon-
takt der Kontakteinrichtung ausgebildet sei. Mit einer derartigen Anordnung kénne
erreicht werden, dass sich der beim Offnen der Schaltstrecke ausbildende Schalt-
lichtbogen mit einem Fusspunkt entlang dem Schwenkkontakt bis zu dessen Dreh-
lagerung an dem unten gelegenen Leitblech fortbewege, um dann von beiden Leit-
blechen aus von der Stirnseite her in das Ldschblechpaket einzutreten. Dabei wirke
der Schwenkkontakt gleichsam als eine Verlangerung des mit ihm iiber das Dreh-
lager galvanisch gekoppelten Leitbleches, wodurch die bisherige Sprungstelle fiir
den ablaufenden Lichtbogen in vorteilhafter Weise entfalle. Der Schaltlichtbogen
befinde sich demgemass vom Augenblick seiner Ziindung an auf dem Wege bis zum
Ende des Loschblechpaketes in standiger Berithrung mit den beiden Leitblechen der
Loscheinrichtung. Damit sei erstellt, dass dem unten gelegenen Leitblech als Dreh-
lager fiir den Schwenkkontakt die entscheidende Bedeutung der Erfindung bei-
gemessen werde. Gerade dieses Element weise die Ausfithrung der Beklagten sicht-
bar nicht auf, es fehle somit am Tatbestand der Patentverletzung. Der Verweis auf
die Patentschrift, Spalte 4, Zeilen 16-35 und den Unteranspruch 7 sei irrefiihrend
und unbeachtlich. Wenn in den Zeilen 22 und 23 noch von zwei Ausfithrungsformen
die Rede sei, fithre Unteranspruch 7 nur noch die Lagerung des Schwenkkontaktes
in einer dem lsolierstoffgehduse angeformten Einkerbung auf; die andere Ausfiih-
rungsform werde somit gar nicht beansprucht. Bei Betrachtung des angeblichen
Verletzungsgegenstandes zeige sich nun, dass der Schwenkkontakt nicht innerhalb
einer dem Gehiduse angeformten Einkerbung gelagert sei. Im iibrigen seien auch
weitere Merkmale von Unteranspruch 7 bei der angegriffenen Ausfithrungsform
nicht verwirklicht. Die Ausfiihrung der Beklagten stelle durch die isolierte Lage-
rung des Schwenkkontaktes eine eindeutig bessere Losung als diejenige der Klagerin
dar. Bei letzterer konne es wegen des direkten metallischen Kontaktes zu einem
Abbrand und Verschweissen und damit zu erheblichen Funktionsbeeintrachtigun-
gen der Lagerstelle kommen. Die Beklagte habe dies vermeiden wollen und dafiir
gesorgt, dass der Lichtbogen vom Schwenkkontakt nicht unmittelbar auf die
Leitschiene der Loschkammer iiberspringe, sondern zunéchst auf ein Lagerblech
ibergeleitet werde. Dieses Uberspringen sei von der Klidgerin als nachteilig be-
schrieben, dessen Vermeidung zur Aufgabe des Patentes gestellt und die Losung
in Spalte 1, Zeilen 61-68 und Spalte 2, Zeilen 1-14 beschrieben worden. Die Gleich-
stellung der beiden Loésungen der Kldgerin und Beklagten stelle im Gbrigen nichts
anderes als das Eingestindnis fiir die Nichtigkeit des Streitpatentes dar, indem
das wesentlichste Erfindungsmerkmal durch seine Gleichstellung mit Merkmalen
herkémmlicher Vorrichtungen als zum Stand der Technik gehorend (vorbekannt)
anerkannt wiirde. Damit wire dem Vorwurf der Patentverletzung der Boden ent-
zogen. Dass die Kldgerin selbst das Merkmal der isolierten Lagerung des Schwenk-
kontaktes auf dem Leitblech als nicht von ihrem CH-Patent erfasst betrachte,
gehe auch daraus hervor, dass sie gerade dieses Merkmal am 21. August 1980 zum
Gegenstand eines Anspruchs in einer Patentanmeldung in der BRD gemacht habe
(DE-OS 30 31 549).



233

Mit Datum vom 1. Mai 1984 ging beim Handelsgericht das Gutachten der Ex-
perten ein.

Als geeignete technische Mittel zur Losung der der Erfindung zugrunde liegen-
den Aufgabe wurden folgende konstruktiven Merkmale bezeichnet:

A ein bewegbares Schaltglied der Kontakteinrichtung ist als einarmiger Schwenk-
kontakt ausgebildet;

B dieser Schwenkkontakt ist unmittelbar vor der Stirnseite des Loschblechpakets
angeordnet;

C ein untengelegenes Leitblech ist stirnseitig als Drehlager fiir den Schwenkkontakt
ausgebildet;

D ein obengelegenes Leitblech ist als Festkontakt ausgebildet.

Die Hauptverhandlung fand am 18. Oktober 1984 statt.

Darin gab das Gericht im Einverstdndnis mit den Parteien den gerichtlichen Ex-
perten den Zusatzauftrag abzukldren, ob der Unterschied der Konstruktion G
zur patentgemaéssen Losung im Punkte C einen Einfluss auf den Verlauf des Licht-
bogens und auf die Funktionsfidhigkeit des Drehlagers habe.

8. Am 15. Mirz 1985 ging beim Handelsgericht die Stellungnahme der beiden
Experten ein, die auf der Grundlage der schriftlich zu den Akten gegebenen Partei-
vortragen vom 18. Oktober 1984 und der mittlerweile eingereichten zusitzlichen
Beweiseingaben verfasst worden war.

Noch einmal rufen die Experten darin in Erinnerung, dass die Patentbestindig-
keit des CH-Patentes 586 461 nicht zur Diskussion stehe und sich der Streit einzig
um die Frage drehe, ob der G-Schalter dieses Patent verletze oder nicht. Am Schluss
ihrer griindlichen technischen Ausfithrungen legen die beiden Gerichtsgutachter
dar, dass ihre Schlussfolgerungen auf den Abklidrungen zur Frage basieren, ob
die in der Patentschrift CH 586 461 beanspruchten technischen Mittel, die geeignet
seien, die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe zu 1dsen, sowohl beim Selbst-
schalter K, wie gleichermassen beim G-Schalter vorgefunden werden kénnten, Beim
Schalter K seien alle 4 mit A-D bezeichneten Merkmale insgesamt, beim G-Schalter
eindeutig die Merkmale A, B und D vorzufinden. Die Untersuchungen hitten sich
somit einzig auf das Merkmal C zu konzentrieren. Der Definition gemiss Patent-
anspruch entspreche die Ausfithrung des Schalters 68, wiahrend beim Selbstschal-
ter G das untengelegene Leitblech nicht als Drehlager fiir den Schenkkontakt aus-
gebildet sei. Als Drehlager diene dort ein normalerweise mit dem untengelegenen
Leitblech nicht verbundenes, unabhingiges Leitblechstiick, welches auf einem auf
dem untengelegenen Leitblech aufgesetzten Isolierstiick ruhe. Die Frage sei nun, ob
diese Konstruktion gegeniiber dem erfindungsgeméssen Merkmal C geniigend
Abstand besitze, um als eigenstdndige, das Patent nicht verletzende technische
Losung angesprochen zu werden. Zur Argumentation der Beklagten zur Bejahung
der Frage sei zu bemerken, dass sowohl beim Selbstschalter nach Klagepatent wie
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beim G-Schalter der Lichtbogen unbehindert von der Entstehungs- resp. Kon-
takttrennstelle bis in die Loschkammer wandere, und die sich dieser Fortbeweg-
ung entgegenstellenden, vermutlich wenig wirksamen Gegenkrifte bei beiden
Ausfithrungen auftreten kdnnten. Durch die isolierte Lagerung des Drehlagers
und die dadurch geschaffene Spaltstelle, deren Offnung iibrigens nicht gesichert
sei und sich bis zur Schliessung verkleinern konne, entstehe - wie in einer ausfiihr-
lichen physikalischen Abhandlung dargelegt worden ist - keine Verzogerung in
der Lichtbogenwanderung und schon gar nicht des L&schvorganges - wie die
Beklagte eingewandt habe -, da sich dieser im Loschblechpaket abspiele. Die
unterschiedliche Anordnung des Drehlagers erbringe fiir dieses weder bei der einen
noch bei der andern Ausfiihrung eine Stromentlastung und dadurch eine Ver-
minderung der Verschweissungsgefahr, welche im tibrigen als nicht akut betrachtet
werde. Es verbleibe somit als einziges erfindungswesentliches Unterscheidungs-
merkmal der visuell feststellbare Unterschied in der Lagerungsstelle des Schwenk-
kontaktes, jedoch nicht in deren Ausbildung. Aus dieser unterschiedlichen An-
ordnung resultieren weder funktionelle noch technische Verdnderungen, und
die Losung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe geschehe bei beiden
Ausfihrungsformen in identischer Weise. Allgemein betrachtet erbringe - was
auch die von K in Auftrag gegebenen Vergleichsversuche beim elektrischen Pruf-
amt Miinchen zeigten - der G-Schalter keine Verbesserung des Schaltverhaltens
gegeniiber der patentgemissen Ausfithrung des Schalters der Klagerin. Von
einem ins Gewicht fallenden Abstand des G-Schalters in erfinderischer Hinsicht
gegeniiber der in der Patentschrift CH 586 461 definierten Ausfiihrung des K-
Schalters kénne somit weder in funktioneller noch technischer Hinsicht gesprochen
werden, und auch eine qualitative Verbesserung des G-Schalters sei nicht fest-
stellbar.

9. In der Fortsetzungsverhandlung vom 31. Oktober 1985 beschloss das Han-
delsgericht, gemaiss Art. 196 ZPO die Frage des Schadenersatzes auszuklammern.
Erneut erhielten die Parteien Gelegenheit, den anwesenden Experten Fragen zu
stellen. Die Klidgerin verzichtete auf ihr Fragerecht, wiahrend die Beklagte weitere
14 Fragen schriftlich zu den Akten gab. Nach kurzem Unterbruch nahmen die
Gerichtsexperten dazu miundlich Stellung.

Als patentrechtlich relevant wurde die konstruktive und funktionelle Gleichheit/
Verschiedenheit bezeichnet. Zum Unterschied zwischen Sprung- und Spaltstelle
fithrte der technische Experte aus, es bestehe keine eindeutige Definition, eine
Spaltstelle sei aber seiner Meinung nach eine Offnung, iiber die der Lichtbogen
wandern kdnne, wihrend er eine Sprungstelle in seiner ganzen Breite iberspringen
miisse. Zu der Breite der Abstinde kénne er keine Angaben machen. Das Klage-
patent lasse ein Uberspringen nicht zu. Es habe jeglichen Sprung vermeiden wol-
len. Uber den Stand der Technik hitten sich die Experten nicht zu dussern, es sei
hochstens darauf hinzuweisen, dass das deutsche Gebrauchsmuster 70 44 137 keine
Spalt-, sondern eine Sprungstelle aufweise. Der Einbau einer Sprungstelle (und
nicht auch von einer Spaltstelle) bewirke in funktioneller Hinsicht das Gegen-
teil dessen, was der Erfinder sich zur Aufgabe gestellt habe. Der Durchlassstrom sei
von der Lichtbogen-Laufzeit abhédngig, aber nicht ausschliesslich. Zu den Oszillo-
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grammen des EPM-Priifberichts wollten (und konnten) sich die Experten nicht
dussern. Zur Frage nach der Erhéhung der Lichtbogen-Laufzeit beim G-Schalter
fithrte der Experte aus, es sei sicher, dass auch die zeitabhidngige Komponente etwas
grosser sein miisse; dies sei aber nicht bezifferbar. Der Grund fiir eine Verzégerung
des Loschvorganges sei nicht in der Spaltstelle zu suchen.

Eine von der Beklagten eingereichte schriftliche Stellungnahme von Prof. Z,
ETH Ziirich, zum Priifbericht des elektrischen Priifamtes Miinchen, fithrte zu einer
erneuten Aufschiebung des Verfahrens, da die Gerichtsexperten sich nicht in der
Lage sahen, den Bericht gleich im Detail zu iiberblicken und zu kommentieren.

10. Am 7. Januar 1986 kam es zur Schlussverhandlung, anlasslich der der tech-
nische Gerichtsexperte zum gutachtlichen Bericht von Prof. Z zusammengefasst
ausfiihrte, es handle sich um eine technische Auswertung des Priifberichts, der im
wesentlichen die Schliisse der Gerichtsexperten im 2. Ergdnzungsgutachten vom
13.3.1985 bestitige. Es werde festgestellt, dass die Lichtbogen-Laufzeit beim G-
Schalter langer sei als beim K-Schalter. Eine Erkliarung dafiir gebe Prof. Z nicht,
insbesondere erwihne er nicht, dass hierfiir die Spaltstelle beim G-Schalter Ursache
sein konnte.

Er - der Experte - sehe eine mogliche Ursache darin, dass der Lichbogen beim
G-Schalter eine um 10-15% grossere Flache zu durchlaufen habe und die Form-
gebung des Aufweitungsbereiches beim K-Schalter einen fliessenden Verlauf des
Lichtbogens gestatte. Ferner diirfte dessen grosseres Loschblechpaket eine ver-
starkte magnetische Sogwirkung ausiiben.

Als Kern der Erfindung bezeichnete der Experte die mit den Buchstaben A-D
umschriebenen Eigenschaften. Ausser dem Merkmal C seien beide Schalter in
diesen Punkten identisch. Entscheidend sei im iibrigen die Funktion, welche bei je-
dem Schalter darin liege, den Kurzschluss schon im Entstehen abzuschalten. Ferner
seien auch die andern, nicht rein patentrechtlichen Merkmale, wie Formgebung,
Fithrung der Kontakte, Schaltmechanismus, Auslgseorgane und Loschblechpakete
zu beriicksichtigen. Mit Ausnahme der Dimensionierung der Loschblechpakete
seien die beiden Schalter identisch; die unterschiedliche Lagerung der beweglichen
Kontakte sei nebensédchlich, bringe keine Verbesserung und sei fiir die Lichtbogen-
wanderung bedeutungslos.

Einen weiteren Antrag der Beklagten auf Anordnung einer Oberexpertise lehnte
das Gericht ab.

In ihrem Schlussvortrag verwies die Kldgerin zur Begriindung im wesentlichen
auf die Schlussfolgerungen des Gerichtsgutachtens.

Der Firsprecher von G. SA bestitigte seinerseits namens der Beklagten den An-
trag auf kostenfallige Abweisung der klagerischen Begehren. In seiner Begriindung,
die er schriftlich zu den Akten gab, weist er zuerst auf das erste Ergebnis der Beweis-
wiirdigung hin, wonach beim Selbstschalter G das unten gelegene Leitblech nicht
als Drehlager fiir den Schwenkkontakt ausgebildet und keine galvanische Koppelung
im konstruktiven Sinn vorhanden sei (Abweichungen vom erfindungswesentlichen
Merkmal C). Ferner kritisiert der Fiirsprecher von G. SA ausfithrlich die Unter-
scheidung von Sprung- und Spaltstelle, wie sie technisch der Experte dargelegt
hatte. Die Experten hétten sich weiter nicht mit dem fiir die Frage der Verletzung
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des Patentes entscheidenden relevanten Stand der Technik befasst. Nach der Fest-
stellung, dass zwischen Spalt- und Sprungstelle kein Unterschied vorliege, folge ge-
miss Auffassung des Erfinders, dass nicht von Uberspringen gesprochen werden
konne, wenn eine galvanische Koppelung vorliege; von Uberspringen sei dagegen zu
sprechen, wenn auch noch so ein geringer Abstand bestehe. Die erfindungsgemasse
Losung habe entgegen dem Stand der Technik jegliche Spalte oder jeglichen Sprung
vermeiden wollen. Demnach komme der Sprungstelle (wie beim Schalter G) die
gegenteilige Funktion zu, ndmlich, dass der Lichtbogen {iberspringen miisse und
damit eine zeitliche Verzogerung erleide. Ser Selbstschalter G weiche somit nicht
bloss in konstruktiver, sondern auch in technischer und funktioneller Hinsicht vom
Erfindungsgegenstand ab.

Als drittes Beweisergebnis bezeichnet die Beklagte die vom ETH-Prof. Z ge-
machten Feststellungen, die die Glaubwiirdigkeit der Gerichtsexperten weitest-
gehend erschiittert, wenn nicht zerstért hitten. Die Lichtbogen-Laufzeiten beim
G-Schalter seien um 23% (Mittelwert) beim Einschaltaugenblick von 60° und von
36% bei 0° grosser. Die Differenz hinge offensichtlich damit zusammen, dass
die Lichtbogenwanderung zwischen den Schalterkontakten und der Loschkammer
beim G-Schalter erschwert sei.

In rechtlicher Hinsicht legte Fiirsprecher der G. SA dar, dass weder eine Nach-
machung, noch eine Nachahmung oder ein Aequivalent der erfinderischen Regel
vorliege,

Schliesslich liess die Beklagte riigen, die Experten hétten einerseits Feststellungen
zu treffen unterlassen, wo sie dazu verpflichtet gewesen wiren, anderseits aber Aus-
fihrungen in eigener Kompetenz gemacht, was der Verhandlungsmaxime wider-
spreche.

In ihrer Replik riigte die Klagerin, dass sich die Beklagte entgegen ihrer Erkla-
rung im fritheren Stadium des Verfahrens auf Nichtigkeit des kldgerischen Patentes
berufen habe. Sie habe zudem félschlicherweise das Merkmal C isoliert betrachtet;
es seien aber vielmehr alle 4 Merkmale (A-D) zusammen zu beriicksichtigen.

Die Abweichung bei C sei von untergeordneter Bedeutung.

In der Duplik liess die Beklagte geltend machen, der Stand der Technik spiele
auch bei der Patentverletzung eine Rolle. Entscheidend sei, dass ein wesentliches
Merkmal (C) verschieden sei.

Wie sich aus den Akten ergibt, ist die Rechtsbestdandigkeit des CH-Patentes
586 461 der Klagerin im vorliegenden Verfahren nicht Streitgegenstand. Die Be-
klagte bat dazu in der Hauptverhandlung vom I8. Oktober 1984 ausdriicklich die
Erkldrung abgegeben, auf die Einrede der Patentnichtigkeit zu verzichten. Es geht
somit hier allein um die Frage, ob der Beklagten zu Recht der Vorwurf gemacht wer-
den kann, sie verletze das klédgerische Patent. Als Patentverletzung kommen die
Nachmachung und die Nachahmung in Frage.

Als Nachmachung gilt ein Erzeugnis, wenn es bis in alle Einzelheiten einem in der
Patentschrift erwihnten Ausfithrungsbeispiel oder einer vom Berechtigten auf den
Markt gebrachten Sache entspricht. Es miissen darin alle Merkmale verwirklicht
sein, welche die Erfindung nach dem Wortlaut oder Sinn des Patentanspruchs kenn-
zeichnen, denn dieser ist fiir den sachlichen Geltungsbereich des Patentes massge-
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bend (BGE 97 11 87 mit Verweis auf Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patent-
recht, Art. 66 Anm. 9, S. 450 und S. 457 f. und BGE 92 I1I 292).

BGE 97 11 88 fiihrt zur Nachahmung aus: «Eine Nachahmung liegt vor, wenn
das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten
von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 92 II 292). Untergeordnet ist eine
Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht,
sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre des
Patentes nahe gelegt wird.» Ahnlich dussert sich auch A. Troller, Immaterialgiiter-
recht, Band II, 3. Auflage, S. 882. Nachgeahmt wird die erfinderische Regel dem-
nach, wenn sie nicht vollstandig befolgt, sondern nur teilweise angewandt wird. Der
betreffende Gegenstand (oder das betreffende Verfahren) muss die wesentlichen
Merkmale der Erfindung besitzen und die gemeinsamen Merkmale miissen in bei-
den Fillen den gleichen Zweck erfiillen (Schweizerische Mitteilungen iiber gewerb-
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1982, S. 71 - Urteil des Obergerichts Basel-
Land vom 28.8.1979 i.S. B. S.A. gegen M.; vgl. ferner Zitat in Blum/Pedrazzini,
a.a.0., S. 460: unveroffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 31.1.1940, sowie
BGE 98 11 325 ff. und 92 II 292). Als «wesentlich» haben dabei allgemein solche
Elemente zu gelten, ohne welche die Identitdt der einzelnen Lehre zerstort wird
(Blum/Pedrazzini, a.a.0., S. 451). Weitere Literaturstellen werden bei Blum/Pedraz-
zini, a.a.0., S. 453 zitiert. Eine Nachahmung ist somit ein Unterschied der beiden
Lehren beziiglich sekundarer Faktoren, was nicht Gleichheit, sondern Ahnlichkeit
der Lehren bedeutet (vgl. auch Blum/Pedrazzini, a.a.0., S. 458 ff.). Dabei ist noch
zu beachten, dass ein wesentliches Element der Patentlehre in der Drittlehre auch
durch ein dquivalentes Mittel ersetzt werden kann (Aequivalenztheorie). Dieses
dquivalente Mittel ist definitionsgemass mit dem Vergleichsmittel des Patentes
durch Funktionsgleichheit verwandt und daher mit diesem gleichzusetzen (Blum/
Pedrazzini, a.a.0., S. 452). Mit Bezug auf Matter, Die Auslegung, (19. Kap., N. 19),
S. 193, bezeichnet es Troller als vom schweizerischen Richter bevorzugte praktische
Methode, vom Kern der Erfindung auszugehen. Es gehe dabei um einen abgekiirz-
ten Denkweg, indem danach zu suchen sei, ob die Nachahmung diesen Kern der
Erfindung mitbenutze. Benutze der Nachahmer ihn, so kdnne er sich nicht damit
herausreden, dass der Patentanspruch weitere Merkmale nenne, die er bei der Aus-
fithrung beiseite lasse. Der typische Fall sei die schlechtere Ausfithrung (a.a.O.,
S. 886 f.).

Es ist unbestritten, dass im vorliegenden Fall nicht von einer Nachmachung im
eben beschriebenen Sinn gesprochen werden kann, weisen doch Experten und
Parteien auf den Unterschied beziiglich Merkmal C hin. Es kommt somit einzig eine
Nachahmung in Frage. Die konstruktiven Merkmale A, B und D miissen mit den
Experten bei beiden Produkten als identisch bezeichnet werden. Auch die Parteien
stimmen - zumindest in ihren Schlussvortrégen - offensichtlich mit dieser Wertung
iberein. Entscheidend ist somit das Merkmal C des Patentanspruchs, das von den
Experten als untengelegenes Leitblech, welches stirnseitig als Drehlager fiir den
Schwenkkontakt ausgebildet sei, bezeichnet wird (vgl. Ziffer 6). Unbestritten ist
- wie gesagt -, dass dieses Merkmal (C) durch die Beklagte nicht nachgemacht
wurde, also nicht identisch im G-Schalter vorliegt. Streitig ist aber, ob die Abwei-
chung so gross ist, dass durch das Fehlen eines wesentlichen Merkmals des Patent-
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anspruchs nicht von einer Patentverletzung gesprochen werden kann oder ob es sich
lediglich um einen Unterschied beziiglich eines sekundidren Merkmals und damit
um eine Nachahmung handelt, womit eine Verletzung vorldge. Die Beklagte ist,
noch einmal kurz zusammengefasst, der Auffassung, dass die erfinderische Lésung
gemiss kldgerischem Patent jegliche Spalt- oder Sprungstelle vermeiden wollte und
sich damit vom Stand der Technik absetzte. Unbestritten liege bei ihrem Schalter
nun aber eine Spaltstelle vor, die ein Uberspringen des Lichtbogens bedinge und da-
durch zu einer zeitlichen Verzégerung fithre. Damit stehe fest, dass der G-Schalter
nicht bloss in konstruktiver, sondern auch in technischer und funktioneller Hinsicht
vom Erfindungsgegenstand abweiche.

Die Experten sind demgegeniiber der Ansicht, dass zwar beziiglich Merkmal C
beim Produkt der Beklagten in konstruktiver Hinsicht ein Unterschied zur Losung
gemass Patentanspruch bestehe, indem dort ein «normalerweise mit dem unten-
gelegenen Leitblech nicht verbundenes, unabhiangiges Leitblechstiick, welches auf
einem, auf dem untengelegenen Leitblech aufgesetzten Isolierstiick ruht» als Dreh-
lager diene, dies jedoch weder zu funktionellen noch technischen Veranderungen
fithre. Die Losung der der Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe geschehe dem-
nach bei beiden Ausfithiungsformen in identischer Weise.

Die Klagerin schliesst sich dieser Beurteilung an und betont iiberdies sinngemass,
dass es nicht nur um das Merkmal C gehe, sondern um das gesamthafte Zusammen-
wirken der 4 wesentlichen Merkmale A-D; nachdem die Merkmale A, B und D in
identischer Weise bei der Ausfithrungsform der Beklagten vorligen und beim
Merkmal C lediglich ein unwesentlicher Unterschied bestehe, sei eine Patentverlet-
zung zu bejahen.

In der Patentbeschreibung des kldgerischen Patentes (Spalte 4, Zeilen 20 ff., insb.
22 und 23) ist auf die Moglichkeit der isolierten Lagerung des Schwenkkontaktes
ausdriicklich hingewiesen worden, ausgefiihrt wurde diese Form von der Klagerin
jedoch nicht.

Das Handelsgericht kommt deshalb mit den Experten zum Schluss, dass die be-
klagtische Entwicklung des Leitungsschutzschalters G von der klagerischen Lehre
aus dem CH-Patent 586 461 lediglich in einem untergeordneten Punkt (sekundiren
Merkmal) abweicht, der zudem durch die Patentschrift zumindest ansatzweise vor-
gegeben war. Dieser Abweichung kommt keine eigene Bedeutung zu, und es kann
deshalb nicht die Rede davon sein, dass zwischen den beiden Lsungen der - wie
die Experten zu Recht ausfiihrten - gleichen Aufgabe ein gentigend grosser Abstand
bestiinde, der eine Patentverletzung ausschlosse. Auch die Tatsache, dass der Schal-
ter der Beklagten schlechtere Werte aufweist als derjenige der Kldgerin, schliesst
eine Nachahmung nicht aus (vgl. die zitierte Stelle bei Troller, S. 887 mit weiteren
Verweisen).

Es liegt damit eine Patentverletung vor.

Die klidgerischen Rechtsbegehren auf Feststellung der Verletzung (1) geméss
Art. 74 PatG und Verbot weiterer Verletzungshandlungen unter Strafandrohung (2)
nach Art. 72 Abs. 1 PatG sind somit zuzusprechen.

Die Kldgerin hat weiter die Urteilspublikation verlangt (Rechtsbegehren 4). Der
Richter kann die obsiegende Partei ermichtigen, das Urteil auf Kosten der Gegen-
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partei zu veroffentlichen, wobei er Art, Umfang und Zeitpunkt der Vertffent-
lichung bestimmt (Art. 70 Abs. 1 PatG). Bei dieser Frage hat der Richter die Ver-
haltnismassigkeit zu wahren (Troller, a.a.0., S. 977). Das Handelsgericht kommt
diesbeziiglich zum Schluss, dass die festgestelite Verletzung auf die schweizerische
Marktsituation in diesem Produktebereich einen Einfluss gehabt hat. Als Wieder-
gutmachung und Ausgleich des unrechtméssig beeinflussten Gleichgewichts er-
scheint deshalb eine einmalige Veroffentlichung des Urteilsdispositivs auf Kosten
der Beklagten in 3 spezifischen Fachzeitschriften gerechtfertigt.

Das Handelsgericht hat den vorliegenden Entscheid im Sinne von Art. 196 ZPO
auf die Fragen der Patentverletzung (Feststellung und Verbot weiterer Verletzungs-
handlungen) und der Urteilspublikation beschrankt. Es féllt damit einen selb-
standigen Zwischenentscheid gemdass Abs. 2 von Art. 196 ZPQO. Grund dafir war,
dass andernfalls, sollte das Verfahren weitergezogen werden und kame das Bundes-
gericht zum Schluss, es liege keine Patentverletzung vor, ein bedeutender Aufwand
an Zeit und Kosten zur Ermittlung des aufgrund des jetzt vorliegenden Prozess-
ausgangs grundsatzlich geschuldeten Schadenersatzes vergeblich erfolgt wire.

Der selbstandige Zwischenentscheid liquidiert keine Kosten (vgl. Schlussatz von
N. 2 zu Art. 196 ZPO im Kommentar G. Leuch, Zivilprozessordnung fiir den Kan-
ton Bern).

Auf eine staatsrechtliche Beschwerde nach Art. 4 BV trat das Schweizerische Bun-
desgericht nicht ein.

Beschluss der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 5. Mirz
1987.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:
1...

2. - Alle in der Beschwerde erhobenen Riigen haben tatsidchliche Feststellungen
des angefochtenen Urteils tiber technische Verhéltnisse zum Gegenstand und unter-
liegen somit der Uberpriifung im Berufungsverfahren (Art. 67 Ziff. 1 OG), was die
staatsrechtliche Beschwerde ausschliesst (Art. 84 Abs. 2 OG).

Entgegen den Ausfithrungen in der Beschwerdeschrift ist das angefochtene Urteil
nicht ein Zwischenentscheid, sondern ein Teilurteil, gegen das die Berufung offen-
steht, weil der vom Handelsgericht beurteilte Teil der Rechtsbegehren fiir den Ent-
scheid tiber die verbleibenden Begehren prédjudiziell ist (BGE 107 II 353 E. 2 mit
Hinweis). Aus den in BGE 108 Ia 204 mit Bezug auf Zwischenentscheide genannten
Griinden muss in solchen Fillen ein Teilurteil grundsitzlich ebenfalls mit staats-
rechtlicher Beschwerde anfechtbar sein, was vorliegend allerdings unerheblich ist,
da sich die Beschwerde aus anderen Griinden als unzulédssig erweist.

Die Berufung an das Bundesgericht wurde abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichts des Kantons Bern vom 7. Januar 1986 bestatigt.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 5. Mérz
1987.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. - Entgegen der Berufung ist der angefochtene Entscheid nicht ein Zwischen-
entscheid im Sinn von Art. 50 OG, sondern ein Teilurteil, das nach der Recht-
sprechung der Berufung unterliegt, weil die beurteilten Rechtsbegehren fiir den
Entscheid iiber die verbleibenden Antrige prijudiziell sind (BGE 107 11 353 E. 2
mit Hinweis).

2....

3. - Mit der Berufung wird einmal geltend gemacht, das angefochtene Urteil
schweige sich iiber massgebliche tatsachliche und rechtliche Entscheidungsgriinde
vollstandig aus, indem das eigentliche Urteil sich in wenigen Satzen erschopfe.
Schon deshalb sei es aufzuheben, wie dies im Urteil der 1. Zivilabteilung des Bun-
desgerichts i.S. X.AG gegen Y.AG vom 1. September 1980 (Schweizerische Mit-
teilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1981, S. 50 ff.) ge-
schehen sei.

Der vorliegende Fall ist indessen mit jenem nicht vergleichbar. Aus dem ange-
fochtenen Urteil wird hinreichend deutlich, dass sich das Handelsgericht eingehend
mit den Einwendungen der Beklagten auseinandergesetzt hat und zu welchen Er-
gebnissen es in bezug auf die Beweisfiihrung (Art. 51 Abs. 1 lit. ¢ OG) gelangt ist.

4. - Die Beklagte macht sodann geltend, mit der Bejahung einer Nachahmung
habe die Vorinstanz Bundesrecht verletzt. Der G-Schalter weise eine konstruktiv
verschiedene Bauweise auf, indem dort eine Sprung-/Spaltstelle den Lichtbogen-
ablauf dem Stand der Technik entsprechend verzogere, was es beim Klagepatent
unbedingt zu vermeiden gegolten habe. Dass der G-Schalter nach Auffassung des
Handelsgerichts die ihm zukommende Aufgabe gleichermassen erfiille wie die
durch den Patentanspruch definierte Losung, sei ebenso unrichtig wie die Fest-
stellung, dass das einzige unterschiedliche Merkmal C bloss untergeordnete Be-
deutung habe. Unzutreffend sei auch die Feststellung, der G-Schalter sei mit einer
Spaltstelle versehen, die im Gegensatz zur breiteren Sprungstelle den Lichtbogen
praktisch nicht verzogere.

a) Gemass Art. 66 lit. a PatG liegt eine Patentverletzung dann vor, wenn jemand
eine patentierte Erfindung widerrechtlich beniitzt. Als Beniitzung gilt auch die
Nachahmung. Eine Erfindung ahmt nach, wer ihre wesentlichen Elemente fiir sein
eigenes Erzeugnis beniitzt, ohne sich wértlich an den Patentanspruch zu halten. Das
nachgeahmte Erzeugnis weicht nur in untergeordneten Punkten von der techni-
schen Lehre des Patentes ab, beruht namentlich auf keinem neuen erfinderischen
Gedanken, sondern wird jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann
durch die Lehre nahegelegt und befindet sich daher noch im Schutzbereich des
Patentes (Urteil des Bundesgerichts vom 3. Juli 1984 i.S. P. E. 4a, BGE 98 11 331 E.
3c, 97 11 87 f. E. 1 mit Verweisungen, Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patent-
recht, Band 111, 2. A., S. 446 ff.; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 137;
Troller, Immaterialgiterrecht, Bd. II, 3. A., S. 881 ff.).
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Die Beantwortung der Frage, ob eine Patentverletzung durch Nachahmung ge-
geben ist, kann im Einzelfalle sehr schwierig sein. Denn einerseits weist der Begriff
der Nachahmung keine scharfen Konturen auf. Andererseits konnen dem Richter
in der Regel der Inhalt des Patentanspruches, die technischen Besonderheiten der-
jenigen Einrichtung, von der eine Nachahmung behauptet wird, und insbesondere
die Nihe dieser Einrichtung zum Patentanspruch nur durch ein Gesprach mit dem
Experten deutlich gemacht werden. Uberdies ist es fiir den erstinstanzlichen Richter
auch dann, wenn er sich durch das Gesprach mit dem Experten hinreichend sach-
kundig gemacht hat, in der Regel nicht einfach, das Ergebnis seiner Uberlegun-
gen so deutlich festzuhalten, dass der Zusammenhang zwischen den technischen
Ausfithrungen und der rechtlichen Fragestellung fiir den Richter in der Berufungs-
instanz in jeder Hinsicht nachvollziehbar ist. Aus diesem Grunde kann das Bun-
desgericht nach Art. 67 Ziff. 1 OG in Streitigkeiten iiber Erfindungspatente die
tatsachlichen Feststellungen der kantonalen Instanz iiber technische Verhiltnisse
auf Antrag oder von Amtes wegen iiberpriifen und zu diesem Zwecke die erforder-
lichen Beweismassnahmen treffen, insbesondere den Sachverstiandigen der Vorin-
stanz zu einer Ergdnzung seines Gutachtens veranlassen.

Das Bundesgericht hat Art. 67 Ziff. 1 OG bisher sehr restriktiv angewendet und
angenommen, es habe nur dann im Sinne dieser Bestimmung vorzugehen, wenn
Grund zu Zweifeln an den Feststellungen des kantonalen Gerichtes iiber technische
Fragen bestehe. Die sei vor allem der Fall, wenn der kantonale Richter sich auf un-
zutreffende juristische Erwagungen stiitze, wenn er die technischen Fragen schlecht
gestellt habe oder wenn seine Feststellungen dunkel, unvollstandig oder wider-
spriichlich seien. Wenn jedoch keine Zweifel bestiinden, habe sich das Bundesge-
richt an die generellen Regeln, die fiir das Berufungsverfahren gelten, insbesondere
Art. 63 Abs. 2 OG, zu halten (zuletzt Urteil vom 12. September 1983 i.S. Steirische
Kettenfabriken E. 2¢ mit Hinweisen auf BGE 91 11 70, 89 II 163 E. b, 86 II 103,
8511 142 E. aa, 69 11424 f. E. 4). Diese Praxis ist in der Doktrin wiederholt kritisiert
worden (Troller, a.a.O., S. 1047 ff.; Pedrazzini, a.a.0., S. 153, vgl. auch S. 56; Held,
Schw. Mitteilungen 1961, S. 15 ff.; Hasenbdhler, Experte und Expertise im schweize-
rischen Patentrecht, Diss. Freiburg i.Ue. 1964, S. 76 ff.). An ihr ist grundsatzlich
festzuhalten, jedoch ist sie in dem Sinne zu ergidnzen, dass das Bundesgericht in
Fallen, in denen die Beantwortung der Rechtsfrage allein gestiitzt auf schriftliche
Ausfithrungen von Experten schwierig ist, eine erneute Anhorung der kantona-
len Experten im bundesgerichtlichen Verfahren anordnen kann, um insbesondere
Missverstandnisse in bezug auf die massgeblichen technischen Grundlagen aus-
zuschliessen. Dafiir spricht im iibrigen auch, dass sich, wie bereits dargelegt, der
Begriff der Nachahmung nicht abstrakt umschreiben, sondern nur im Einzelfall in
Kenntnis der Erfindung und ihrer Bedeutung einerseits sowie der behaupteten Ver-
letzungshandlung andererseits konkretisieren lasst.

Es ist Sache des Instruktionsrichters, iiber die Anordnung von Beweisabnahmen
im Sinne von Art. 67 OG zu entscheiden und gegebenenfalls das Beweisverfahren
durchzufiihren (BGE 91 I1 71 E. 3). Im vorliegenden Fall hat der Instruktionsrichter
eine Anhorung der beiden im kantonalen Verfahren bestellten Experten angeord-
net. Diese Anhorung hat am 17. Dezember 1986 in Anwesenheit einer Delegation
des Bundesgerichtes und der Parteien stattgefunden.



242

b) Der G-Schalter unterscheidet sich vom Klagepatent dadurch, dass das Dreh-
lager des Schwenkkontaktes nicht direkt mit dem unten gelegenen Leitblech des
Loschblechpaketes verbunden ist, sondern dass es ein unabhingiges Leitblechstiick
darstellt, welches auf einem Isolierstiick ruht, das auf dem unten gelegenen Leit-
blech aufgesetzt ist. Die Expertenbefragung vom 17. Dezember 1986 hat in Bestéti-
gung der bereits im kantonalen Verfahren gemachten Expertenaussagen ergeben,
dass der durch das aufgesetzte Isolierstiick bewirkte Abstand zwischen dem Dreh-
lager-Leitblechstiick und dem unten gelegenen Leitblech fiir die Funktion des
Schalters unwesentlich ist und keine vom geschiitzten Patentanspruch wesentliche
Abweichung bewirkt. Dass ein derartiger Abstand nicht zwingend zu einer patent-
rechtlich wesentlichen Unterscheidung fithren muss, zeigt im ibrigen die folgende
Uberlegung: Wenn der Abstand kontinuierlich gegen Null reduziert wird, gelangt
man in einen Bereich, wo der theoretisch gegebene Abstand praktisch keine Bedeu-
tung mehr hat.

Nach den iiberzeugenden Aussagen der Experten bewirkt der im G-Schalter ein-
gebaute Abstand hochstens, dass der Lichtbogen mit einer geringfiigigen Verzoge-
rung ins Loschpaket wandert. Die eigentliche Idee des Klagepatentes, den Licht-
bogen mit Hilfe des von der Klidgerin entwickelten Drehschalters in das Léschpaket
zu leiten, wird dadurch in keiner Weise beeintrichtigt. Daraus folgt aber, dass der
G-Schalter sich noch im Schutzbereich des kldgerischen Patentes befindet, eine
Nachahmung somit zu bejahen ist. Das wird dadurch bestitigt, dass in der Patent-
beschreibungausdriicklich auf die Méglichkeit der isolierten Lagerung des Schwenk-
kontaktes hingewiesen wird.

c) Wenn, was aus der Berufungsschrift nicht ganz klar wird, die Beklagte geltend
machen sollte, dass der von ihr produzierte Schalter dem Stand der Technik vor der
klagerischen Erfindung entspreche, also Gemeingut darstelle, so erwiese sich der
Einwand als unzulidssig, weil die Beklagte im kantonalen Verfahren die Einrede der
Patentnichtigkeit nicht erhoben hat und ein dahin gehendes Vorbringen in der Be-
rufung somit neu wére (Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ OG). Im iibrigen hat sich die Beklagte
mangels Einrede ein Beweisverfahren iiber die Neuheit des Klagepatentes abge-
schnitten, weshalb von dessen Giiltigkeit auszugehen und einzig zu priifen bleibt,
ob sich der G-Schalter im Schutzbereich dieses Patentes befindet. Ist diese Frage
zu bejahen, bleibt kein Raum mehr fir die Uberpriifung der Behauptung, der
G-Schalter befinde sich im gemeinfreien Raum. Schliesslich ist darauf hinzuweisen,
dass der G-Schalter unstrittig die Merkmale A, B und D des Erfindungspatentes
iibernommen hat, weshalb er sich schon deshalb von dem, was gemeinfrei ist, er-
heblich unterscheidet.

d) Soweit beanstandet wird, die Vorinstanz sei davon ausgegangen, dass das Merk-
mal C ein untergeordnetes sekundires Merkmal sei, ist festzuhalten, dass die Vor-
instanz nicht das Merkmal als untergeordnet bezeichnet, sondern die Abweichung.
Dem ist aber aufgrund des Gesagten ohne weiteres zuzustimmen.

5. - Fir die beantragte Oberexpertise besteht angesichts der klaren und eindeu-
tigen Aussagen der Experten, von deren Richtigkeit das Bundesgericht iiberzeugt
ist, kein Anlass.
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Art. 8 Abs. 2 und 3 PatG, Art. 66 lit. a PatG, Art. 67 Abs. 1 PatG,
Art. 72 PatG, Art. 74 Abs. 2 PatG, Art. 206 BE ZPO, Art. 208 BE ZPO -
«BAYONOX-OLAQUINDOX»

- Einseitige Durchfiihrung des Verfahrens wegen Sdumnissen der Beklagien
(Erw. 2).

- Bei Fehlen von widerspriichlichen Vorbringen der Gegenpartei kann das Ge-
richt im Sdumnisverfahren sich mit der Glaubhaftmachung von einseitig be-
haupteten Tatsachen begniigen (Erw. 3).

- Continuation de la procédure non contradictoirement, en raison du defaut du
défendeur (c. 2).

- En l'absence de contestation du défendeur, le tribunal peut, dans une proce-
dure par défaut, se contenter de la vraisemblance des faits allégués par le de-
mandeur (c. 3).

Saumnisurteil HG BE 12. Januar 1987 i.S. B.A.G., BRD gegen F.P.I. BV., NL
(mitgeteilt von Dr. Niklaus Wiget, Rechtsanwalt in Ziirich).

1. Mit Klage vom 3. Juli 1986 stellte die BAYER Aktiengesellschaft in Leverkusen

beim Handelsgericht gegen die Firma Franklin Products International BV. aus den
Niederlanden die Rechtsbegehren, es sei

gerichtlich festzustellen, dass die Beklagte durch Feilhalten von «Bayonox» und
«Olaquindox» das schweizerische Patent Nr. 518 953 der Kldgerin verletzt hat;

der Beklagten gerichtlich zu verbieten, im Gebiet der Schweiz und des Fiirsten-
tums Liechtenstein diese beiden Produkte feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder
zu verkaufen, unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB und/oder
Art. 403 ZPO;

die Beklagte zu verpflichten, der Kldgerin die Gerichtskosten von Fr. 500.- und
eine angemessene Parteikostenentschidigung fiir das Summarverfahren vor
Richteramt Burgdorf von Fr. 5 000.- zu bezahlen;

im Endentscheid davon Vormerk zu nehmen, dass sich die Kldgerin eine Klage
auf Leistung von Schhadenersatz ausdriicklich vorbehalte, unter Kostenfolgen.

DieKldgerinist Inhaberin des Verfahrenspatentes Nr. 518 953, welchesam 16. Sep-

tember 1968 angemeldet wurde. Sie macht geltend, sie habe Ende Februar 1986 er-
fahren, dass die Beklagte der Firma A. AG in einem Telex vom 24. Februar 1986 unter
anderem «Bayonox» und «Olaquindox» angeboten habe. Damit habe sie nach
ihrem Verfahren hergestellte Produkte feilgehalten, allenfalls schon verkauft oder
in Verkehr gesetzt und damit widerrechtlich benttzt; das Patent sei deshalb verletzt
und die Beklagte zivilrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

In der Hauptverhandlung wurde das Rechtsbegehren 1 von der Klédgerin insofern

abgedndert, als sie nun festzustellen wiinscht, dass die Beklagte «Bayonox» und
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«Olaquindox» feilgehalten, «Bayonox» zudem auch in Verkehr gebracht und ver-
kauft habe. Die Beklagte habe ndmlich in der Zwischenzeit « Bayonox» an die Firma
A. AG geliefert und bezahlt erhalten. Als Beweismittel reichte die Kldgerin hierzu
die Rechnung der Beklagten ein.

2. Die Beklagte hat sich zur Klage nur in dem Sinne vernehmen lassen, als sie
offenbar davon ausging, die Kldgerin werde ihre Klage zuriickziehen (Schreiben
vom 22. August 1986 an das Gericht).

Dies ist indessen nicht der Fall, wie das Schreiben des Anwaltes der Klidgerin vom
26. August 1986 und die Antrdge an der Hauptverhandlung zeigen.

Ansonsten ist die Beklagte, was die Einreichung einer Klageantwort und das
erscheinen zur Hauptverhandlung betrifft, siumig geblieben; den Gerichtskosten-
vorschuss hat sie dagegen nach der zweiten Aufforderung geleistet. Das Verfahren
ist nach Antrag der Kligerin geméss Art. 206 ZPO einseitig durchzufiihren.

3. Im Saumnisverfahren entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen, inwie-
fern tatbestandliche Anbringen der anwesenden Partei als erwahrt anzusehen sind.
Es darf sich, wenn widerspriichliche Vorbringen der Gegenpartei fehlen, mit der
Glaubhaftmachung begniigen (vgl. G. Leuch, N. 1 zu Art. 208 ZPO). Es ordnet eine
Beweisfiihrung nur an, wenn es Grund hat, an der Richtigkeit der einseitig behaup-
teten Tatsachen zu zweifeln (Art. 208 ZPO).

Einwendungen der Beklagten sind - wie bereits erwdhnt - keine bekannt. Sie hat
damit insbesondere nicht dargetan, dass die von ihr angebotenen und verkauften
Produkte «Bayonox» - markenrechtlich korrekt als «bayo-n-ox» zu bezeichnen -
und «Olaquindox» nach einem anderen Verfahren hergestellt wurden, als nach dem
von der Klagerin patentierten (vgl. Beweisverfiigung und Art. 67 Abs. 1 PatG).

Die Kldgerin hat auf der andern Seite den ihr auferlegten Beweis (Glaubhaft-
machung) erbracht, wonach die Beklagte das Patent Nr. 518 953 verletzt hat, wie
die zu den Akten gegebenen Urkunden und das durchgefiihrte kurze Parteiverhor
belegen.

Wer eine patentierte Erfindung widerrechtlich beniitzt, kann zivilrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden (Art. 66 lit. a PatG). Eine Beniitzung liegt ins-
besondere im Feilhalten, dem Verkauf und dem Inverkehrbringen eines Produktes
(Art. 8 Abs. 2 PatG); bei Verfahrenspatenten - wie hier - sind auch die unmittel-
baren Erzeugnisse des Verfahrens geschiitzt (Art. 8 Abs. 3 PatG). Dass die Benut-
zung durch die Beklagte gewerbsmassig erfolgte, bedarf keiner weiteren Erklarung;
trotzdem sei hier auf die Ausfithrungen von Blum/Pedrazzini, Das schweizerische
Patentrecht, Band I, 2. Auflage, 1975, S. 390 ff. verwiesen, wo alles als gewerbsmés-
sige Benutzung bezeichnet wird, was nicht als personlicher Gebrauch angesehen
werden konne (S. 390).

Die Widerrechtlichkeit des Handelns der Beklagten ist offenkundig.

Schliesslich sind die identische Bezeichnung der Produkte und die Unterwerfung
(Anerkennung) anderer Firmen zusétzliche Indizien fiir eine Patentverletzung.

Damit ist dem Feststellungsbegehren zu entsprechen, zumal fur einen allenfalls
einzufordernden Schadenersatz jedenfalls der Schaden noch nicht bezifferbar ist
(Art. 74 Abs. 21V. mit Art. 66 lit. a PatG). Festzustellen ist, dass die Beklagte beide
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Produkte («bayo-n-ox» und «Olaquindox») feilgehalten, «bayo-n-ox» zudem auch
verkauft hat.

Die Klage auf Unterlassung ist in Ergdnzung der Feststellung ebenfalls gutzu-
heissen und der Beklagten zu verbieten, die beiden Produkte in der Schweiz und im
Fiirstentum Liechtenstein (SR 0.232.149.514) feilzuhalten, zu verkaufen oder auf
andere Weise in Verkehr zu bringen (Art. 72 i.V. mit Art. 66 lit. a PatG).

Das Rechtsbegehren auf Aufnahme eines ausdriicklichen Vorbehalts einer
Schadenersatzklage bleibt hingegen ohne Bedeutung, wenn - wie hier - eine Fest-
stellungsklage erhoben und zugesprochen wird. Denn eine allfillige Verjahrung
wire damit, sofern sie - mangels Schaden - {iberhaupt zu laufen begann, unter-
brochen worden (Gauch/Schluep/Jdggi Nr. 2108 und 2110; Obergericht Luzern in
ZBJV 100, 102 ff.).

4. Als unterliegende Partei hat die Beklagte die gesamten Gerichtskosten zu
tragen, eingeschlossen diejenigen des Summarverfahrens vor dem Gerichtsprasi-
denten II von Burgdorf, welche sie der vorschusspflichtigen Kligerin zuriickzu-
erstattenhat; siehat ferner der Kldgerin die Parteikosten zuersetzen (Art. 57 Abs. I und
58 Abs. 1 ZPO).

Art. 1 a PatG, Art. 24 a PatG, Art. 27 a PatG, Art. 66 lit. a PatG -
«HULSENWECHSELEINRICHTUNG»

- Neuheit bejaht, Erfindungshohe des Patentanspruchs I verneint, hingegen des
Patentanspruchs 11 aufgrund des Teilverzichts bejaht.

- Begriff der Aequivalenz. «Scheren-Losung» der Vorrichtung der Beklagten ist
nicht aequivalent der «Spindel- oder Ketten-Losung» des Streitpatentes.

- «Proportionalititsbegriff» - kein Anspruch auf Schutz von Aequivalenten bei
«kleinen» Erfindungen.

- Admission de la nouveauté, rejet du niveau inventif de la revendication I, mais
admission de celui de la revendication II consécutivement a une renonciation
partielle.

- Notion de léquivalence. La solution «ciseau» du dispositif de la défenderesse
néquivaut pas a la solution «fuseau» ou «chaine du brevet» litigieux.

- Notion de proportionnalité; pas de protection des équivalences dans le cas
des «petites» inventions.

Urteil des HG BE vom 19. Januar 1984 i.S. Z. GmbH gegen R. AG (mitgeteilt
von Dr. Patrick Troller, Rechtsanwalt in Luzern).

Die Klagerin behauptet, Erzeugung und Vertrieb der von der Beklagten ent-
wickelten «R Frame Model» verletze ihre durch das CH-Patent Nr. 465 459 ge-
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schiitzten Rechte, was die Beklagte bestreitet. Da hier vor allem der Schutzbereich
des genannten Patentes abzukldren ist, wurde eine Expertise eingeholt und darauf
Bedacht genommen, auch das Handelsgericht entsprechend zu besetzen. Gericht
und Parteien besichtigten die von den Prozessparteien hergestellten Hiilsenwechsel-
einrichtungen im Betrieb. Je eine Maschine sind in der Fabrik G nebeneinander
aufgestellt, sodass auch fiir den technischen Laien sich ein instruktives Bild ergab.

11
In ihrer Klage vom 3. April 1981 stellte die Klagerin folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei der Beklagten unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft
oder Busse geméss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu untersagen,

1.1. Hiilsenwechseleinrichtungen zum Auswechseln von auf Spindeln einer
Spindelgruppe angeordneten vollen Hiilsen gegen leere Hiilsen an Textilmaschinen,
insbesondere Spinn- oder Zwirnmaschinen, mittels einer Greifvorrichtung, die
Greiforgane zum Ergreifen der Hiilsen hat, gekennzeichnet durch die Aufeinander-
folge folgender Verfahrensschritte:

a) Bewegen der einer Spindelgruppe zugeordneten Greiforgane aus Ruhestellung
zu den zugeordneten vollen Hiilsen,

b) Ergreifen der vollen Hiilsen durch die Greiforgane,
¢) Abziehen der vollen Hiilsen von den Spindeln,

d) Ablegen der vollen Hiilsen auf Hiilsenaufnahmemittel, wobei die vollen
Hiilsen auf die fiir die leeren Hiilsen vorgesehenen Hiilsenaufnahmemittel
derart abgesetzt werden, dass die vollen Hiilsen zwischen die leeren Hiilsen in
einer Reihe mit diesen abgesetzt werden,

e) Bewegen der vorangehend zum Ergreifen und Ablegen der vollen Hiilsen ver-
wendeten Greiforgane zu den zugeordneten leeren Hiilsen, die auf Hiilsen-
aufnahmemitteln im Abstand der Spindelteilung aufgesteckt sind,

f) Ergreifen der leeren Hiilsen durch die Greiforgane,

g) Bewegen der leeren Hiilsen zu den Spindeln der Spindelgruppe,

h) Aufstecken der leeren Hiilsen auf die Spindeln,

i) Bewegen der Greiforgane in Ruhestellung;

1.2 insbesondere Hiilsenwechseleinrichtungen gemiss 1.1, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass den Spindeln der Spindelgruppe eine Greifvorrichtung zugeord-
net ist, die eine der Anzahl der Spindeln der Spindelgruppe entsprechende Anzahl

von Greiforganen zum Ergreifen von vollen und leeren Hiilsen aufweist, und dass
ferner Greiforgan-Betdtigungsmittel zur Betdtigung der Greiforgane, Bewegungs-
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und Fithrungsmittel zum Bewegen und Fiihren der Greifvorrichtung, Steuermittel
zur Steuerung der Bewegung der Greifvorrichtung und der Betatigung der Greif-
organ-Betitigungsmittel, und Hiilsenaufnahmemittel zum Aufnehmen der abge-
setzten vollen Hiilsen und Halten der leeren Hillsen vorgesehen sind, dass die den
Spindeln einer Spindelgruppe zugeordneten Greiforgane an einer gemeinsamen,
sich entlang der Spindelgruppe erstreckenden, durch einen Greiferbankantrieb an-
treibbaren Greiferbank angeordnet sind, die auf mindestens einem eine Geradfiih-
rung bildenden Fithrungsglied quer zu ihrer Lingsachse verschiebbar angeordnet
ist und dass das mindestens eine Fiithrungsglied mittels Schwenklagern um eine
Schwenkachse schwenkbar gelagert ist, die sich parallel zur Langsachse einer Spin-
delbank erstreckt, auf der die Spindeln der Spindelgruppe angeordnet sind, und
dass die Schwenkachsen der Schwenklager der Fithrungsglieder als gemeinsame
Hauptwelle ausgebildet sind, die gleichzeitig als Antriebswelle fiir den Greiferbank-
antrieb vorgesehen sind,

1.3 insbesondere die Hiilsenwechseleinrichtungen geméss dem Prospekt «R Frame
Model» herzustellen, zu beniitzen, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonstwie in Ver-
kehr zu bringen.

In ihrer Antwort vom 19. August 1981 schloss die Beklagte auf kostenféllige
Abweisung der Klage. In der Folge wurde den Parteien das Recht auf Replik und
Duplik eingerdumt, wovon sie am 15. Januar 1982 und am 1. Marz 1982 Ge-
brauch machten. Am 2. April 1982 ordnete der Instruktionsrichter die Einhol-
ung einer Expertise an, welche am 29. Oktober 1982 abgegeben wurde. Am 3. Mirz
1983 fand ein Augenschein statt, dem am 18. April das Erganzungsgutachten folgte.
Die erste Hauptverhandlung wurde erneut in den Rdumen der Fa. G & Cie AG
durchgefiihrt, damit Gericht und Parteien die Maschinen der Parteien in Funktion
sehen konnten.

111
Der grosseren Klarheit halber seien vorab einige Punkte festgelegt:

1. Die Klédgerin ist Eigentiimerin des CH-Patents Nr. 465 459 vom 15. Novem-
ber 1968, das ein Verfahren (Patentanspruch I) und eine Vorrichtung (Patentan-
spruch II) betrifft. Am 22. September 1980 erklirte sie einen teilweisen Verzicht
durch Zusammenlegung der Unteranspriiche 2 und 5 mit dem Patentanspruch [ und
der Unteranspruch 10 und 11 mit dem Patentanspruch 11.

2. Die Zuldssigkeit des Teilverzichts wird von keiner Seite bestritten.

3. Zu untersuchen ist die Frage der Verletzung des CH-Patents 465 459 in der
Fassung des Teilverzichts.
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4. Anwendbares Recht ist beziiglich der Tragweite der beiden Patentanspriiche
Art. 51 PatG vom 17.12.76, beziiglich des Teilverzichts und der Frage der Nichtigkeit
das aPatG vom 25.6.54.

5. Die Beklagte hat ihre Einwiinde, Patentanspruch I sei nichtig, da er weder ein
Herstellungs-, noch ein Arbeitsverfahren betreffe, und Unteranspruch II stelle
keinen technischen Fortschritt dar, in der Hauptverhandlung fallen lassen.

V.

Die Kldgerin begriindet ihren Standpunkt zusammengefasst wie folgt:

Die Erfindung liege auf dem Gebiet der Hilfsvorrichtungen zu Spinn- und
Zwirnmaschinen. Sie erlaube eine Hiilsenwechseleinrichtung fir Spinn- und
Zwirnmaschinen so auszugestalten, dass der Hiilsenwechselvorgang in kiirzester
Zeit ausgefiihrt werden konne, ein ldangerer Stillstand der Hauptmaschine ver-
mieden werde, weniger Fadenbriiche auftreten, das Bedienungspersonal reduziert
werden koénne und keine Wartezeiten einzukalkulieren seien, da jede Maschine
ihre eigene Hiilsenwechselvorrichtung besitzte. Dies geschehe dadurch, dass die
durch den Abziehmechanismus von den Spindeln abgezogenen vollen Hiilsen
(Kopse) auf ein Transportband zwischen die auf diesem selben Transportband
bereits herangefahrenen leeren Hiilsen abgelegt wiirden. Die Kldgerin meldete
die Erfindung erstmals am 19./23. Dezember 1964 in Deutschland zum Patent an.
Gestiitzt auf die Anmeldung vom 6. Dezember 1965 erhielt sie am 15. November
1968 das Schweizer Patent Nr. 465 459 (Klagepatent). Wie oben bereits erwihnt,
schriankte die Kldgerin ihr Patent durch Erkldrung eines teilweisen Verzichts vom
22. September 1980 ein, indem der bisherige Patentanspruch I mit den Unter-
anspriichen 2 und 5 zum neuen Patentanspruch I und der bisherige Patentan-
spruch II durch Zusammenlegung mit den Unteranspriichen 10 und 11 zum neuen
Patent-Anspruch II wurde.

Es ist demnach beim weiteren Vorgehen von den folgenden Patent-Anspriichen
auszugehen:

Patentanspruch 1

Verfahren zum Auswechseln von auf Spindeln einer Spindelgruppe angeordneten
vollen Hiilsen gegen leere Hiilsen an Textilmaschinen, insbesondere Spinn- oder
Zwirnmaschinen, mittels einer Greifvorrichtung, die Greiforgane zum Ergreifen der
Hiilsen hat, gekennzeichnet durch die Aufeinanderfolge folgender Verfahrens-
schritte: a) bis i), wie sie in den Rechtsbegehren Ziff. 1.1. aufgezahlt sind.

Patentanspruch 11

Hiilsenwechseleinrichtung zur Durchfithrung des Verfahrens nach Patentan-
spruch I, dadurch gekennzeichnet, dass Fortsetzung wie in den Rechtsbegehren un-
ter Ziff. 1.2 aufgefihrt.
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Nach Ansicht der Kldgerin ist im Patentanspruch I (Verfahrensanspruch) das
Merkmal «d» das wesentliche.

Die Beklagte fabriziere und vertreibe eine Hillsenwechseleinrichtung, die ein Ver-
fahren nach Patentanspruch I ausiibe und durch den Kédufer ausiiben lasse. Sie ver-
letze auch den Patentanspruch II. Die Greiferbank der Beklagten sei auf mehreren
eine Geradfiihrung bildenden Fithrungsgliedern quer zu ihrer Lingsachse ver-
schiebbar angeordnet. Die Schwenkachsen der Schwenklager der Fithrungsglieder
seien als gemeinsame Hauptwelle ausgebildet, die gleichzeitig als Antriebswelle fiir
den Greiferbankantrieb diene.

Die Kldgerin verlangt deshalb Unterlassung weiterer Patentverletzungen durch
die Beklagte, Schadenersatz und Gewinnherausgabe und schliesslich, gestiitzt auf
Art. 1 Abs. 2lit. b und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG, die Unterlassung der Behauptung,
bei der Maschine «R Frame Model» handle es sich um eine Neuentwicklung.

V.

In ihrer Antwort erhebt die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit des Streit-
patentes in seiner heutigen Fassung. Sie behauptet, dass der urspriingliche Patent-
anspruch II durch das US-Pat 1'810°754 in vollem Umfang im Zeitpunkt der Pri-
orititsanmeldung neuheitsschidlich vorweggenommen war. Sie behauptet ferner,
dass die Merkmale des neu einbezogenen Unteranspruchs 10 durch den Stand der
Technik vorweggenommen seien und dass das Merkmal des Unteranspruchs 11
zwar neu sei, aber keinen technischen Fortschritt darstelle.

Da die Merkmale des Unteranspruchs 11 sich als zentraler Punkt dieser Streit-
sache erwiesen haben, sei daran erinnert, dass er vorsieht, dass die «Schwenkachsen
der Schwenklager der Fithrungsglieder als gemeinsame Hauptwelle ausgebildet
sind, die gleichzeitig als Antriebswelle fiir den Greiferbankantrieb vorgesehen
sind». Die Beklagte macht hierzu darauf aufmerksam, dass nicht nur die Doffer-
Konstruktion der Beklagten, sondern sogar diejenige der Kldgerin von dieser Lehre
keinen Gebrauch mache. Die Kldgerin habe nur wenige Jahre ihren Doffer genau
nach CH-Patent 465 459 gebaut und sei dann zu der sog. «Scheren-Losung» iiber-
gegangen. Sie behauptet hierzu, wenn die Schwenkachse der «Scheren-Losung»
auch als Antriebswelle fiir den Greiferbankantrieb betrachtet werde, sei dieses
Merkmal des Anspruchs II durch die DE-PS 884 926 neuheitsschéadlich vorweg-
genommen. Hinsichtlich des Patentanspruchs I (Verfahrensanspruch) behauptet
die Beklagte, dass die Klage nicht auf die Anwendung des Verfahrens bezogen
sei und dass die Kldgerin in diesem Verfahren aus dem Anspruch keine Rechte
abgeleitet habe. Vorsorglicherweise erhebt die Beklagte auch hier die Einrede der
Nichtigkeit.

Zu dem von der Klégerin als wesentlich erklarten Merkmal «d» fithrt die Be-
klagte aus, es gehe ihm die Erfindungshdhe ab, eventuell sei es nichtig, da es nur
eine Aufgabe enthalte, ohne deren Lésung darzutun.

Sie, die Beklagte, habe auf der Grundlage des US-Patentes 1’810°754 eine selb-
stindige Konstruktion entwickelt, die sich von jener der Kldgerin wesentlich unter-
scheide.



250

Sie verweist namentlich darauf, dass ihre Konstruktion der «Scherenldsung»
keine gemeinsame Hauptwelle, die gleichzeitig Antriebswelle sei, aufweise.

Sie bestreitet ebenfalls die Pflicht zur Gewinnherausgabe und das Vorliegen eines
Tatbestandes des UWG.

Aus der Replik der Kldgerin sind namentlich zwei Punkte erwdhnenswert: Die
Klagerin gibt zu, dass sie die technische Lehre des fritheren Unteranspruchs 11 nicht
mehr verwende, weil sie nach einigen Jahren eine noch fortschrittlichere Losung
gefunden habe. Die (von beiden Parteien verwendete) Schiebeachse sei in jedem
Falle ein naheliegendes technisches Aequivalent einer Antriebswelle. - Es wird sich
in der Folge herausstellen, dass die Frage der Aequivalenz zur Hauptfrage des vor-
liegenden Verfahrens wird -.

Die Duplik bestreitet das Vorliegen einer Aequivalenz. Ihre Losung betreffe
eine vollstandige andere Konstruktion; es handle sich nicht um das Ersetzen eines
technischen Mittels durch ein dem Fachmann geldufiges anderes, was zum Vor-
liegen einer Aequivalenz notwendig wire. Zudem sei die Schiebeachse vorbekannt
gewesen.

VI

Der Instruktionsrichter ordente hierauf eine Expertise an, welche die Fragen
nach Neuheit, Erfindungshohe und technischen Fortschritt betreffend das CH-
Patent 465 459 zu beantworten und einen Vergleich der Vorrichtung der Beklagten
mit den Anspriichen des Streitpatents zu beinhalten hatte. Am 29. Oktober 1982
gaben die beiden Experten ihr Gutachten ab.

a) Sie stellten vorab fest, dass der Teilverzicht vom 22. September 1980 unbe-
stritten ist. Sie wandten sich dann den neun Vorveroffentlichungen zu und stellten
fest, dass in keinem Fall der Gegenstand von Patentanspruch I und von Patent-
anspruch II neuheitsschddlich vorweggenommen worden sei. Da dieser Ansicht der
Gutachter von keiner Partei widersprochen worden ist, kann die Frage der Neuheit
aus der weiteren Diskussion ausgeklammert werden.

b) Die Experten wenden sich hernach der Frage nach dem Vorliegen der Er-
findungshohe zu. Sie ermitteln den Stand der Technik aus der Gesamtheit der
Veroffentlichungen, die dem Streitpatent entgegengehalten wurden; denn von
dem Fachmann, auf dessen Kenntnisse es ankommt, darf angenommen werden,
dass er neben guter Fachausbildung und Erfahrung die zusitzlichen Informationen
besitzt, die mit Hilfe einer Nachforschung in der Dokumentation des spezifischen
Fachgebiets, dem die Erfindung angehort, und der angrenzenden Gebiete ermit-
telt werden konnten. Dieser gut ausgebildete Durchschnittsfachmann ist im vor-
liegenden Fall der Textilmaschinen-Ingenieur, der die Probleme der Spinnerei
von der Paxis her kennt und die entgegengehaltenen Publikationen ermittelt und
studiert hat.

Sie verweisen darauf hin, dass fiir den Fachmann naheliegend gelte, was er mit
seinem Wissen und Konnen fortentwickeln und noch finden konnte.
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Sie gehen aus von der US-Patentschrift 1 810 754 (bzw. der korrespondierenden
CH-Patentschrift 140 051) - die eine vom 16. Juni 1931, die andere vom 31. Mai
1930.

Im Verlauf des Prozesses ist auch die US-Patentschrift 3 024 887 entgegenge-
halten worden. Die Experten kommen zum Schluss, die blosse Zusammenlegung
der aus den beiden US-Patentschriften bekannten Teillosungen fiihre direkt zum
Gegenstand des Patentanspruchs I des Streitpatents; sie weise deshalb keinen erfin-
derischen Charakter auf. Fiir den Patentanspruch I des Streitpatents miisse deshalb
die Erfindungshohe verneint werden.

Die Experten weisen auch den Einwand ab, die lange Zeitspanne zwischen der
Veroffentlichung von US-Patentschrift 1 810 754 und der Erstanmeldung des Streit-
patents (19. Dez. 1964) schade der Annahme, es liege keine Erfindungshéhe vor;
denn das Prinzip der Anderung (Hiilsenaufnahme) sei erst mit der Publikation der
US-Patentschrift 3 024 887 am 13. Marz 1962 bekannt geworden.

Die Klidgerin wendet gegen die Ausserung der Experten ein, dass die in der
US-Patentschrift 3 024 887 beschriebene Vorrichtung nicht in eine Spinnmaschine
integriert sei wie die Vorrichtung des Streitpatents, sodass mit einer einzigen Spu-
lenwechselmaschine mehrere Spinnmaschinen bedient werden kénnen. Im Ergén-
zungsgutachten haben die beiden Experten nochmals Stellung bezogen, die dahin
zusammengefasst sei, dass zwischen dem Streitpatent und dem Inhalt der US-
Patentschrift 1810754 nur ein Unterscheidungsmerkmal bestehe, ndmlich das
als erfindungswesentlich betrachtete Merkmal «d» (Absetzen der vollen Hiilsen
zwischen die leeren, in einer Reihe mit diesen), dass aber diese Teillésung der Publi-
kation der US-Patentschrift 3 024 887 zu entnehmen war. Damit ist die Erfindungs-
hohe fiir den Patentanspruch I verneint. Dieser ist tibrigens nicht auf einen Hiilsen-
wechsel bei Spinnmaschinen beschriankt und ldsst auch die Frage der Integration
in eine Spinnmaschine offen.

Im 2. Vortrag hat die Klagerin diese Auffassung der Gutachter bestritten, ohne
aber eine weitere Begriindung beizubringen.

Zusammenfassend ist festzustellen:

- Bis auf das Merkmal «d» des Patentanspruchs I des Streitpatents war dessen
Inhalt durch die US-Patentschrift 1 810 754 vorweggenommen.

- Aus der US-Patentschrift 3 024 887 war fiir den gut ausgebildeten Fachmann
die Teillosung eines Transportbandes, das ohne weitere Anpassung die Ablage
der vollen und leeren Hiilsen in alternierender Anordnung erméglicht, zu ent-
nehmen.

- Damit fehlt, wie die Beklagte einwendet, dem Patentanspruch I des Streit-
patents die Erfindungshohe, und der von ihr erhobene Einwand der Nichtig-
keit ist zu schiitzen.

c) Die Experten haben den Patentanspruch I1 mit dem US-Patent 1 810 754 ver-
glichen und dabei festgestellt, dass jedenfalls die fritheren Unteranspriiche 10
und 11 des Streitpatents durch dessen Verdffentlichung nicht neuheitsschadlich vor-
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weggenommen worden seien. Der weitere Vergleich der Unteranspriiche 10 und 11
mit der DE-Patentschrift 341 985 ergab, dass die Merkmale des Unteranspruchs 10
durch diese Patentschrift in vollem Mass vorweggenommen waren. Indessen blieben
die spezifischen Merkmale des Unteranspruchs 11 als neu, was die Patentfihig-
keit des Patentanspruchs II des Streitpatents zur Folge hatte. Die Experten driickten
sich dahin aus, dass erst die Zusammenlegung des Unteranspruchs 11 mit dem
bisherigen Patentanspruch II des Streitpatents diesen gerettet habe. Ohne diese
Zusammenlegung hitte auch der Patentanspruch II als nichtig erkldrt werden
miussen.

Die Kl4gerin will aus der Expertise den Schluss ziehen, dass bereits die Kombi-
nation der aus der US-Patentschrift 1 810 784 und der DE-Patentschrift 341 958
bekannten Teile eine patentwiirdige Erfindung bilden. Hinsichtlich der Merkmale
des Unteranspruchs 11 (kurz: Antriebswelle) ist das ohnehin unbestritten. Dem hal-
ten die Experten entgegen, die Frage der Unterkombination sei gar nicht gestellt
worden und stelle sich im tbrigen nicht. Die Unterkombination wiirde inhaltlich
einer Zusammenlegung des fritheren Patentanspruchs II mit dem Unteranspruch 10
allein entsprechen und nicht der vorgenommenen Zusammenlegung der beiden
Unteranspriiche 10 und 11. Ein vollzogener Teilverzicht kann aber nicht riickgangig
gemacht werden, auch nicht teilweise. Eine Erklarung teilweisen Verzichts muss be-
dingungslos formuliert sein - Art. 96 Abs. 2 PatV -.

Die Feststellung der Experten ist weiter nicht angefochten worden.

Es ist demnach nachgewiesen, dass der Patentanspruch II des Streitpatents auf-
recht bleibt.

d) Es stellt sich weiterhin die Frage nach der Nachmachung. Die beiden Experten
haben die Vorrichtung der Beklagten sowohl an Hand der Unterlagen wie an der im
Betrieb sich befindlichen Maschine selbst gepriift und mit dem Anspruch II des
Streitpatents verglichen und dabei gefunden, dass sich diese Vorrichtung in zumin-
dest einem Punkt von der CH-Patentschrift 465 459 unterscheide: die Vorrichtung
der Beklagten weist keine Antriebswelle auf, sodass ein Unterschied hinsichtlich des
Greiferbankantriebs und der Schwenkachse fir die zugehorigen Fithrungsglieder
bestehe.

Die Kldgerin hat diese Ansicht heftig bestritten und von einem offenbaren Irrtum
der Experten gesprochen. Sie behauptet noch in ihrer Eingabe vom 27.1.83, die
Vorrichtung der Beklagten weise eine Hauptwelle auf, die als Antriebswelle fiir den
Greiferbankantrieb diene. Dass dies offensichtlich falsch ist, bewies der Augen-
schein, nach welchem die Gutachter festhielten, dass die Vorrichtung der Beklagten
weder eine Antriebswelle, noch eine Welle iiberhaupt aufweise, sondern eine Achse.
«Zum Heben und Senken der Greiferbank mit Hilfe der «Scheren» wird die gemein-
same Schwenkachse in Richtung ihrer Langsachse hin- und herbewegt; dabei wird
das untere Ende eines der beiden Hebel, welche die Scheren bilden, mitgenommen
und die Scheren «6ffnen» oder «schliessen» sich. Ein solcher Antriebsmechanismus
umfasst aber weder eine «Antriebswelle», noch eine Welle schlechthin». Weiter:
«Bei der Vorrichtung der Beklagten hingegen ist die gemeinsame Schwenkachse der
Schwenklager eine «Antriebsachse» und nicht eine «Antriebswelle»; sie kann nicht
als «Hauptwelle» betrachtet werden, weil sie eine Hin- und Herbewegung (in Rich-
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tung ihrer Lingsachse) ausfiihrt. Far den Fachmann sind diese Unterschiede objek-
tiv feststellbare, unbestreitbare Tatsachen und nicht etwa Fragen einer mehr oder
weniger extensiven Auslegung von Begriffen der Patentanspriiche, denn die hier zur
Diskussion stehenden Begriffe sind eindeutig».

In der Hauptverhandlung vom 30.6.1983 wurde noch einmal auf das Verhalt-
nis der Begriffe «Achse»/«Welle» Bezug genommen. Auf die Frage des Vertreters
der Beklagten erklirten die Experten, dass mit der Schiebeachse die Synchroni-
sation der Schwenkbewegungen zu erreichen sei, mit der Antriebswelle gemaéss
Streitpatent aber nicht. Auf die Frage des Vertreters der Kldgerin bestétigten
die Experten, die gemeinsame Stange der Vorrichtung der Beklagten, auf der
die Scheren sitzen, sei drehbar gelagert; sie drehe sich aber nur sehr wenig, um
wenige Grade. Sie diene nicht zur Ubertragung eines Drehmoments und mache
keine Umdrehungen. Sie iibertrage nicht die Drehmomente, die zum Antrieb
der Scheren dienen; sie gleiche die Schwenkdrehmomente aus, die bei den Schwenk-
bewegungen entstehen.

Die Fachrichter haben sich dieser Ansicht angeschlossen; Handelsrichter L.
hat darauf hingewiesen, dass die Schwenkbewegung der Scheren hydraulisch,
durch verschiedene Hebel bewirkt werde, wobei geringe Differenzen entstehen
konnen.

Damit ist bewiesen, dass sich die Vorrichtung der Beklagten in mindestens einem
wesentlichen Punkt vom Patentanspruch II des Streitpatents unterscheidet. Die
Frage nach der Nachmachung ist zu verneinen.

VII.

Zu priifen bleibt die Frage der Aequivalenz, die sich als die zur Entscheidung
dieses Rechtsstreits wichtigste herausgestellt hat.

Es ist zu untersuchen, ob die Scheren (Achsen-)Losung der Vorrichtung der Be-
klagten der Spindel- oder Ketten (Wellen)Losung des Streitpatents dquivalent sei,
ob mithin die Vorrichtung der Beklagten eine Nachahmung des Patentanspruchs 11
des CH-Patents 465 459 sei.

a) Die Aequivalenz schlechthin is ein unbestimmter Begriff mit verschiedenen Be-
deutungen (Troller, Immaterialgiiterrecht 2. Aufl. 1006 f.); es geht letztlich nur
darum, ob ein widerrechtliches Ersetzen von Mitteln stattgefunden hat und zwar
von unwesentlichen, sekunddren Mitteln, die geradesogut auch weggelassen werden
konnten. Die beiden Experten haben bereits in der Expertise zur technischen und
zur patentrechtlichen Aequivalenz Stellung genommen und deren Vorliegen ver-
neint.

Die Kldgerin hat diese Stellungnahme, die auch von der Beklagten vertreten wird,
heftig bestritten und ausgefiihrt, dass die in der Vorrichtung der Beklagten beniitzte
Schiebeachse der im Streitpatent beschriebenen Antriebswelle dquivalent sei. Der
Kern der Erfindung des Streitpatents werde von der Beklagten unter Weglassung
eines sekundaren Merkmals (Antriebswelle) beniitzt, weshalb die Vorrichtung der
Beklagten das Streitpatent verletze.
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b) Esist unbestritten, dass sich die Vorrichtung der Beklagten einer Schiebeachse
und nicht einer Antriebswelle bedient. Die Gutachter - denen sich die Fachrichter
anschlossen - haben mit iiberzeugender Begriindung dargetan, dass einzig die Auf-
nahme des Unteranspruchs 11 in den eingeschrinkten Patentanspriichen II des
Streitpatents diesen iiberhaupt als patentfahig haben erscheinen lassen. Die Merk-
male des Unteranspruchs 11 deren Aufnahme den Patentanspruch I «gerettet»
haben, kénnen schon deshalb nicht als sekundire Elemente bezeichnet werden.
Dazu hat der Techniker mit aller Klarheit erklart, dass in technischer Hinsicht nicht
aquivalent sind:

- eine Antriebswelle und eine Schiebeachse,
- ein Drehmomentantrieb und ein Antrieb durch Hin- und Herbewegung,

- Fuhrungsglieder, die als vertikale Fithrungsachsen ausgebildet sind und scheren-
formige Fiihrungsglieder, die hebelartig betédtigt werden.

Entgegen der Ansicht der Kldgerin war die Aufnahme des Antriebs durch eine
Welle (Unteranspruch 11) patentbegriindend. Ohne diese Aufnahme wire der
frithere Patentanspruch II des Streitpatents mangels Neuheit nichtig gewesen.

Anerkannt wird, dass Spindel- und Kettenlésung dquivalent sind, nicht aber die
Scherenlosung. Alle drei Losungen fithren zum Ergebnis des Hebens und Senkens
der Greiferbank, aber die Scherenldsung fithrt auch zu einem anderen Ergebnis: Sie
ermoglicht eine Synchronisation der Schwenkbewegungen und hat zur Folge, dass
die gleichmassige Geschwindigkeit beim Heben und Senken ersetzt wird durch eine
progressiv ab- und zunehmende Geschwindigkeit.

¢) Das Gericht halt dafiir, dass seine Fragestellung an die Gutachter richtig war
- keine der beiden Parteien hat das bestritten - und dass die Gutachter in einem
logisch aufgebauten Gutachten nachgewiesen haben, dass eine Adiquanz nicht
vorliegt.

Diesbeziiglich ist noch auf das Proportionalititsprinzip des Bundesgerichts
(vgl. BGE 52 11 286 f. Erw. 6) hinzuweisen. Die Merkmale des fritheren Unteran-
spruchs 11 «retten» den Patentanspruch II des CH-Patents 465 459. Das ist — nach
Ansicht der technischen Fachleute eine «kleine» d.h. sehr spezifische Erfindung,
die nach dem angefithrten BGE keinen Anspruch auf Schutz der Aequivalente hat,
indem bei der kleinen Erfindung auch der Schutzbereich klein ist. Zudem handelt
es sich um eine ausgesprochene Losungserfindung (der Erfinder beansprucht eine
bisher noch nicht bekannt gewesene Losung eines bestimmten technischen Pro-
blems). Wenn nun nachtriglich alle anderen Losungen, die befiahigt sind, den
gleichen Effekt herbeizufiihren, als patentrechtlich dquivalent bezeichnet wiirden,
wiirde aus dieser Losungserfindung eine Problemerfindung, was in keinem ver-
tretbaren Verhdltnis zur Leistung des Erfinders steht und die technische Ent-
wicklung blockiert, statt sie zu fordern (vgl. Blum/Pedrazzini, schw. Patentrecht,
2. Aufl. Bd. 1, S. 141).

Das Gericht verneint deshalb die Frage, ob in der Vorrichtung der Beklagten eine
Nachahmung des Streitpatents zu erblicken sei.



255

VIIL

Das Handelsgericht stellt fest:

- Der Patentanspruch I des Streitpatents CH 465 459 ist nichtig.

- Die Vorrichtung der «R Frame Model» der Beklagten liegt ausserhalb des
Schutzbereichs des Patentanspruchs II des Streitpatents.

Die Klage ist deshalb abzuweisen. Es eriibrigt sich, auf die Rechtsbegehren 2

und

Art.
Art.

!

3 der Klage einzugehen.

la PatG, Art. 142 Abs. 2lit. ¢ PatG, Art. 60 Abs. 2 OG, Art. 63 Abs. 2 OG,
67 Ziff. 1 OG - «k HARTSCHAUMPLATTEN»

Verspdtetes Einbringen von Eingaben im Berufungsverfahren (Erw. 1).
Aufzihlung von triftigen Griinden, um tatsichliche Feststellungen der kan-
tonalen Instanz iiber technische Verhdltnisse zu iiberpriifen. Unterscheidung
zwischen technischen und anderen Verhdltnissen (Erw. 2).

Uberwindung eines technischen Vorurteils als Anzeichen fiir Erfindungshohe,
hier verneint (Erw. 3a).

Kombinationserfindung, hier verneint (Erw. 3b, c).

Berichtigung der Expertenmeinung im Laufe des kantonalen Verfahrens er-
laubt (Erw. 3c).

Piece versée tardivement au dossier dans la procédure de recours en réforme
(c. 1).

Enumération des motifs fondés permettant de revoir les faits d’ordre technique
constatés par la juridiction cantonale. Distinction entre ces derniers et les
autres constatations (c. 2).

Le fait de vaincre un préjugé technique peut constituer un indice d’une activité
inventive, pas en l'espeéce (c. 3 a).

Invention de combinaison, pas en lespece (c. 3 b et c).

Les experts consultés par la juridiction cantonale peuvent compléter leur ex-
pertise devant le tribunal féderal (c. 3 c).

(mitgeteilt von Dr. Martin Hitz, Rechtsanwalt in Luzern).

A. - F. H. stellte am 17. April 1975 in Deutschland ein Patentgesuch fir eine
Erfindung, die er, unter Beanspruchung des Prioritdtsrechtes gemass PVUe, am
2S. Febraur 1976 auch in der Schweiz zur Patentierung anmeldete. Das Bundes-
amt fur geistiges Eigentum erteilte ihm dafir am 31. Dezember 1977 das Patent
Nr. 601 609, dessen Hauptanspruch wie folgt lautet:
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«Verfahren zum Herstellen von Putzfassaden unter Verwendung von gerillten
Hartschaumplatten und kunststoffmodifiziertem Mortel, dadurch gekennzeich-
net, dass Hartschaumplatten mit einer noch vorhandenen Nachschwindung von
mindestens 1 mm/m eingesetzt werden, und dass ein Putz- bzw. Beschichtungs-
mortel mit einem Kunststoffgehalt von weniger als 5 Gew% verwendet wird.»

Dem Hauptanspruch I sind vier Unteranspriiche zugeordnet, die teils den Ge-
wichtsprozentsatz des Kunststoffgehaltes, teils die Lagerzeit oder andere Besonder-
heiten der verwendeten Elemente betreffen; hiezu gehért insbesondere, dass geméss
Unteranspruch 3 auch ein Mortel mit eingebettetem Glasseidengewebe verwendet
werden kann.

Der Hauptanspruch II betrifft ein «Mittel zur Ausiibung des Verfahrens nach
Patentanspruch I»; es ist gekennzeichnet durch eine Hartschaumplatte mit einer
Nachschwindung von mindestens 1 mm/m und durch einen Putz- bzw. Beschich-
tungsmortel, der hochstens 5 Gewichtprozent Kunststoffanteile enthilt. Ein dem
Hauptanspruch II beigefiigter Unteranspruch bezieht sich auf den Stoff und die
Lagerzeit der Platte.

Die S. AG befasst sich mit der Entwicklung von Wirmeddmm-Systemen und der
Herstellung von Isoliermaterialen, die aus dhnlichen Stoffen bestehen, wie die ge-
mdss Patent Nr. 601 609 fabrizierten. Sie vertreibt unter ihrer Firmenbezeichnung
insbesondere Hartschaumplatten sowie Klebe- und Einbettmortel.

B. - Die F. H. AG, die seit 16. Oktober 1980 im Handelsregister des Kantons Zug
eingetragen ist, beniitzt das Patent Nr. 601 609. Im Juni 1981 klagte sie gegen die
S. AG mitden Begehren: 1. festzustellen, dass die Beklagte ihre Rechte aus dem Patent
Nr. 601 609 verletze; 2. der Beklagten bei Strafe zu verbieten, gerillte Hartschaum-
platten mit einer Nachschwindung von mindestens 1| mm/m in Verbindung mit einem
kunststoffmodifizierten Putz- bzw. Beschichtungsmaortel herzustellen oder zu ver-
treiben; 3. die Beklagte zu Schadenersatz oder zur Herausgabe des Gewinns zu verur-
teilen; 4. sie zu erméchtigen, das Urteil auf Kosten der Beklagten zu ver6ffentlichen.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Begehren und verlangte widerklageweise, das
Patent Nr. 601 609 nichtig zu erkliren.

Das Handelsgericht des Kantons Bern zog die Herren M und Z als Experten bei,
die in ihrem Gutachten vom 29. April 1983 zum Schlusse gelangten, dass sdmtliche
Anspriiche des Streitpatentes sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-
nik ergaben und deshalb keine Erfindungshohe aufwiesen. In ihren Ergidnzungs-
berichten vom 13. Februar und 31. Oktober 1984 hielten die Experten daran fest.
Mit Urteil vom 24. Juni 1985 wies das Handelsgericht die Klage ab und erklirte das
Patent Nr. 601 609 in Gutheissung der Widerklage fiir nichtig.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:
1. - Am 15. Januar 1987 reichte der Vertreter der Beklagten dem Bundesgericht

einen Beschwerdeentscheid des deutschen Bundesgerichtshofes ein, womit dem
deutschen Parallelpatent des F. H. endgiiltig der Schutz verweigert worden sei.
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Es ist den Parteien im Berufungsverfahren vor Bundesgericht nicht verwehrt,
ihren Standpunkt durch Rechtsgutachten zu bekraftigen. Das gilt sinngeméss auch
fiir Urteile anderer Gerichte iiber dhnliche Streitfille, wenn eine Partei solche zur
Verteidigung ihrer Rechtsauffassung noch vor Bundesgericht beibringt (BGE 108 11
71/72 mit Hinweisen). Sie miissen der Rechtsschrift jedoch beigelegt oder innert
der Frist nachgereicht werden. Das trifft hier nicht zu, da die Frist fiir die Beru-
fungsantwort bereits im Mirz 1986 abgelaufen ist. Die Eingabe der Beklagten vom
15. Januar 1987 erweist sich als verspatet und ist daher schon prozessual unbeacht-
lich. Dass die Beklagte sich auch der deutschen Patentanmeldung widersetzt, bereits
im kantonalen Verfahren den Beschluss des Bundespatentgerichtes vom 10. Januar
1985 iiber die Versagung des Parallelpatentes zu den Akten gegeben und sich damit
in der Schlussverhandlung vor Handelsgericht auseinandergesetzt hat, dndert dar-
an nichts.

Eine andere Frage ist, ob die Erstanmeldung im Ursprungsland zu einer Patent-
erteilung gefithrt haben muss, um gemass PVUe in einem Verbandsland iiberhaupt
beachtlich zu sein. Das ist schon nach dem Sinn und Zweck des Prioritatsrechts zu
verneinen. Dieses Recht besteht darin, dass der Anmeldung keine Tatsachen ent-
gegengehalten werden konnen, die seit der ersten Anmeldung eingetreten sind
(Art. 17 PatG). Es will dem Erfinder die Moglichkeit er6ffnen, seine Lehre wahrend
einer bestimmten Zeit in der Praxis zu priifen, ohne sie sogleich auch in andern
Verbandslandern anmelden oder befiirchten zu miissen, dass diese Priifung oder
allféllige Publikationen der Neuheit seiner Lehre schaden kénnten (Blum/Pedraz-
zini, Das schweiz. Patentrecht II, 2. Aufl. Anm. 2 und 5 zu Art. 17 PatG). Das er-
hellt auch aus Art. 4 lit. A Abs. 3 und Art. 4bis Abs. 2 PVUe und muss umso mehr
gelten, als in den verschiedenen Landern unterschiedliche Anforderungen an den
Begriff der Erfindung und deren Merkmale gestellt werden.

2. - Das Handelsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die mit der Wider-
klage erhobenen Nichtigkeitsgriinde noch nach den bis 1. Januar 1978 geltenden
Bestimmungen zu beurteilen sind (Art. 142 Abs. 2 lit. ¢ PatG); das gilt insbesondere
fiir die Frage, ob eine patentfihige Erfindung im Sinne von Art. 1 aPatG vorliegt.
Die Vorinstanz hat die streitige Erfindung als neu und technisch fortschrittlich
gewertet, in letzterer Hinsicht allerdings nur im Sinn eines wirtschaftlichen Fort-
schrittes, weil der Patentanspruch I einen Beschichtungsmortel vorsehe, der wegen
seines geringen Kunstoffgehaltes wesentlich billiger sei als Konkurrenzerzeugnisse
mit hohem Gehalt. Die Beklagte hat sich damit abgefunden.

Die Klagerin meint dagegen, dass es schon wegen der Kombinationswirkung, die
sich aus den charakteristischen Merkmalen der Erfindung ergebe, nicht angehe, den
technischen Fortschritt nur in einem (vermeintlichen) Preisvorteil zu erblicken. Sie
wiederholt vorweg ihre Auffassung zur Patentfihigkeit der streitigen Erfindung,
berichtet ausfiihrlich iiber die dafiir angebotenen Beweismittel und kritisiert die
mangelhaften bauphysikalischen Kenntnisse der gerichtlichen Experten, deren Ant-
worten auf Ergdnzungsfragen denn auch eine solche Anzahl von physikalisch unge-
nauen und unzutreffenden Ausfiihrungen enthielten, dass darauf nicht abgestellt
werden konne; der Experte Z. miisse {ibrigens als voreingenommen angesehen wer-
den. Sie beméangelt sodann den Befund der Experten, die in Antworten zu Zusatz-
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fragen von ihrer fritheren Aussage uber die erfinderische Titigkeit abgeriickt und
sinngemadss selber zum Schluss gelangt seien, dass die Erfindung dem Fachmann
nicht nahegelegen habe. Das Privatgutachten bestitige, dass das Hauptgutachten
der Experten tiber die erfinderische Tatigkeit auf unzutreffenden Vorstellungen des
Experten Z. beruhe.

a) Gemass Art. 67 Ziff. 1 OG kann das Bundesgericht die tatsdchlichen Fest-
stellungen der Vorinstanz iiber technische Verhiltnisse auf Antrag oder von Amtes
wegen uberpriifen und zu diesem Zwecke auch ergdnzende Beweismassnahmen
treffen. Das heisst indes nicht, dass es die massgebenden technischen Verhéltnisse
in jedem Fall wie eine Appelationsinstanz von Grund auf und ohne Riicksicht auf
die Feststellungen des kantonalen Richters selber zu ermitteln habe, wenn eine
Partei dies ausdriicklich oder sinngeméss verlangt. Art. 67 Ziff. 1 OG will das Bun-
desgericht, wie die Beklagte mit Recht einwendet, nur dann in die Lage setzen und
verpflichten, die tatsdchlichen Feststellungen der kantonalen Instanz {iber techni-
sche Verhiltnisse zu tiberpriifen oder neue Beweise anzuordnen, wenn es triftige
Griinde dafiir hat, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln. Solche Griinde liegen nament-
lich vor, wenn der kantonale Richter, von unzutreffenden Rechtsbegriffen aus-
gehend, sich die technischen Fragen nicht richtig gestellt hat, seine Feststellungen
unklar sind, sich widersprechen oder auf unvollstandigen Uberlegungen beruhen.
Besteht dagegen kein begriindeter Anlass, Feststellungen der Vorinstanz {iber tech-
nische Verhiltnisse in Zweifel zu ziehen, so hat das Bundesgericht die allgemeinen
Vorschriften tiber die Berufung, insbesondere Art. 63 Abs. 2 OG, auch in Streitig-
keiten iiber Erfindungspatente zu beachten (BGE 91 II 70 E. 2, 89 II 163 E. 2b,
86 11 103, 85 II 142 E. 4e und 514, 69 11 424).

Die Kldgerin macht abgesehen von ihren Vorbehalten zum technischen Fort-
schritt nicht geltend, das Handelsgericht sei von einem falschen Begriff der patent-
fahigen Erfindung ausgegangen. Es fillt vielmehr auf, dass ihre Kritik sich vor
allem gegen die gerichtlichen Experten, deren Fachkenntnisse und Aussagen zur
gewerblichen Anwendbarkeit des Streitpatentes richten. Dem ist vorweg entgegen-
zuhalten, dass die Kldgerin den Mitexperten Z. in der Hauptverhandlung vom
19. September 1984 wegen mangelnder Sachkunde und Voreingenommenheit durch
einen Fachmann der Bauphysik ersetzt wissen wollte, dieses Begehren aber noch in
der gleichen Verhandlung wieder fallen liess; es geht daher nicht an, darauf im
Berufungsverfahren zuriickkommen zu wollen, um die Notwendigkeit eines er-
gidnzenden Gutachtens und einer miindlichen Befragung des «federfithrenden Gut-
achters M.» durch das Bundesgericht darzutun.

Der Antrag sodann, das Streitpatent allenfalls durch Aufnahme des Merkmals
aus der Beschreibung, dass der Beschichtungsmértel starr, d.h. weder plastisch
noch elastisch verformbar sei, einzuschrinken, wird nicht naher begriindet. Er ist
zudem neu, weshalb unerfindlich ist, inwiefern die Vorinstanz die Patentanspriiche
1 und II zu Unrecht nicht wenigstens teilweise aufrechterhalten haben soll; sie hatte
die Moglichkeit einer teilweisen Giiltigkeit des Streitpatentes nicht von sich aus
abzukldren (BGE 108 II 155 und 107 II 369 E. 1). Das koénnte iibrigens auch das
Bundesgericht nicht, da es von der Vorinstanz nicht gepriifte technische Fragen
nicht selbstdndig zu entscheiden hat (BGE 85 II 593 ff.).
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Was schliesslich die Uberprifung tatsichlicher Feststellungen iiber technische
Verhiltnisse angeht, ist zu bemerken, dass die Kldgerin dem angefochtenen Urteil
ihre eigene Sachdarstellung entgegenhilt, ohne zwischen Feststellungen {iber tech-
nische und andere Verhiltnisse zu unterscheiden, obschon letztere fiir das Bundes-
gericht verbindlich sind. Eine zulassige Uberpriifung durch das Bundesgericht setzt
ausserdem Riigen voraus, welche die Betrachtungsweise der Vorinstanz in techni-
scher Hinsicht zu erschiittern vermogen; blosse Bestreitungen oder gegenteilige
Behauptungen reichen dazu nicht aus, sind folglich auch kein Grund zu Beweis-
erganzungen oder weiteren Abklarungen. Zu beachten ist ferner, dass das Handels-
gericht einzig die erforderliche Erfindungshohe verneint hat und die Kligerin ge-
rade zum Beweis dafiir, dass die erfindungsgemaisse Kombination von gerillten
und nachschwindenden Platten mit mineralischem Beschichtungsmortel dem Fach-
mann nicht nahegelegen habe, nebst einem Privatgutachten «unzdhlige Urkunden
eingereicht» haben will, welche das zu iibrwindende Vorurteil angeblich belegen.

b) Die Kldgerin kann freilich auch die Auffassung des Handelsgerichts iiber den
technischen Fortschritt, den es zwar anerkenne, aber falsch beurteile, nicht teilen.
Das System F. H. sei entgegen der Annahme der Vorinstanz nicht billiger, sondern
besser, weil es einen gut wasserdampfdurchlassigen Beschichtungsmortel vorsehe,
der trotzdem eine feste Fassade ergebe und die Gefahr von Rissen iiber den Platten-
fugen ausschliesse; die technisch fortschrittliche Kombinationswirkung bestehe zu-
dem unbekiimmert um den vermeintlichen Preisvorteil.

Wie es sich damit genau verhilt, kann indes dahingestellt bleiben, wenn die Auf-
fassung des Handelsgerichts {iber die fehlende Erfindungshéhe bundesrechtlich so
oder anders nicht zu beanstanden ist. Diesfalls eriibrigt sich auch, mittels Langzeit-
versuchen und Augenscheinen feststellen zu lassen, ob die Anwendung des patent-
gemassen Verfahrens Langsrissen iiber den Fugen der Dammplatten entgegen-
wirke und ob die Abreissfestigkeit, die sich angeblich aus der Verbindung der Platten
mit der Mortelschicht ergibt, mit der Zeit zunehme. Zu bemerken ist immerhin,
dass die Vorinstanz das Streitpatent eher wohlwollend als technisch fortschritt-
lich bezeichnet hat. Zum Begriff der Erfindung gehort, dass sie einen klar erkenn-
baren technischen Fortschritt mit sich bringt, der gleichbedeutend ist mit der Be-
reicherung der bestehenden technischen Mittel (BGE 71 11 318; Blum/Pedrazzini, 1
Anm. 14 zu Art. 1 PatG); er muss nicht wesentlich, aber klar verwirklicht sein
(BGE 85 II 140 E. bb). Rein wirtschaftliche oder kommerzielle Vorteile bereichern
die Technik nicht.

3. - Eine Erfindung im Sinne von Art. 1 aPatG muss nicht nur neu und technisch
fortschrittlich sein, sondern auch Erfindungshohe aufweisen; das trifft zu, wenn
die Leistung einen zusitzlichen schopferischen Aufwand erfordert, also nicht ohne
weiteres schon von durchschnittlich gut augebildeten Fachleuten in normaler Fort-
entwicklung der Technik erbracht werden kann (BGE 102 II 371 E. 1 mit Hin-
weisen). Die Kldgerin hélt dieses Merkmal hier fiir erfillt. Sie wirft dem Handels-
gericht insbesondere vor, es verkenne den Begriff des Vorurteils gegen die Lehre des
Streitpatentes; diese Lehre laute ja auf moglichst viel, der Stand der Technik hinge-
gen auf moglichst wenig Nachschwindung. Hinsichtlich der Erfindungshéhe habe
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es sich zudem mit der Priifung begniigt, ob die einzelnen Elemente der erfindungs-
gemassen Kombination (Rillung der Dammplatten, Nachschwindung der Platten
und starrer Beschichtungsmortel) dem Fachmann nahegelegen hitten oder nicht;
ob dies auch fiir die wahre Erfindung, namlich die Kombination der drei Ele-
mente der Fall gewesen sei, habe es iiberhaupt nicht untersucht. Die Kombina-
tion von erheblich nachschwindenden, gerillten Schaumstoffplatten mit starrem
mineralischem Beschichtungsmortel sei aber sicher nicht naheliegend, wenn der
Stand der Technik die Empfehlung enthalte, nur gut abgelagerte, wenig nach-
schwindende Platten und kunststoffreichen Beschichtungsmortel zu verwenden.
Zu priifen sei nicht bloss, ob die Wirkungsweise, sondern ob die Erfindung als
solche technisch vorteilhaft sei; Vorinstanz und Gerichtsexperten hitten bei der
Beurteilung die aus Aufgabe und Losung bestehende Einheit der Erfindung aus den
Augen verloren.

a) Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist unter einem Voruteil eine Meinung
zu verstehen, die ohne Priifung der objektiven Tatsachen voreilig gefasst wird. Im
Patentrecht kann die Uberwindung eines technischen Vorurteils ein Anzeichen fiir
eine iiberfachminnische Massnahme und damit fiir Erfindungshéhe sein (BGE 102
11 373 E. 2a; Blum/Pedrazzini, I Anm. 2la zu Art. 1 PatG). Das patentierte Ver-
fahren soll ein solches Vorurteil beseitigt haben, weil es die Verwendung stark
nachschwindender Dammplatten mit einem kunststoffarmen Beschichtungsmortel
kombiniere. Zum Beweise dafiir brachte die Kldgerin mehrere Werbeschriften iber
Vollwiarmeschutz sowie einen Artikel von E. Kahl iiber Aussenwinde (in DBZ 7/80
S. 1083 ff.) bei. Von Kahl werden schwundfreie Hartschaumplatten, insbesondere
aus Polystyrol, empfohlen, die vor dem Einbau mindestens zwei Jahre gelagert
sein sollten, um nachher der Entstehung von Hohlriaumen und Rissen vorbeugen zu
konnen (S. 1086).

Dem hielten bereits die Gerichtsexperten unter Hinweis auf mehrere Patent-
schriften iiber vorbekannte Wandverkleidungen mit dhnlichen Eigenschaften ent-
gegen, dass Fachleute in der Schwindung schon seit 1970 neben Nachteilen auch
Vorziige erblickten und dass kunststoffarmer Mortel bereits verwendet worden sei,
bevor F. H. sein System in Deutschland zur Patentierung angemeldet habe. Insbe-
sondere wurde schon vorher das Prinzip der Aufschrumpfung oder Zwangungs-
spannung als Vorteil empfohlen, soweit es nicht bereits in anderen Systemen uner-
kannt wirkte. So wird u.a. in der Offenlegungsschrift DE Nr. 1814°755 des Heinrich
Hebgen vom 2. Juli 1970 festgehalten (S. 6), dass die materialbedingte Schwindung,
die sich bei normalen geschnittenen Dammplatten sehr unangenehm auswirken
konne, z.B. durch die nachtrigliche Bildung von Fugen oder gar einem Abscheren
der Platten selbst, hier vorteilhaft ausgenutzt sei; die durch die Rillen begrenzten
Teilflachen schrumpften formlich auf die sich in den Rillen bildenden Mortelstege
auf, woraus sich gegeniiber einer reinen Klebewirkung eine wesentlich festere und
dauerhaftere Verankerung mit dem Untergrund der Tragerschicht ergebe. In der
Patentschrift DE Nr. 2053°629 vom 4. Mai 1972, der ebenfalls eine Erfindung von
Hebgen zugrunde liegt, wird die streitige Schwindung, bestehend in der material-
bedingten Schrumpfung des Dammstoffes, samt der zugehorigen Losung praktisch
liickenlos beschrieben (Spalte 1, 2 und 3).
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Ahnlich dusserten sich H. Hebgen/F. Heck u.a. in einem bereits 1973 erschie-
nenen Artikel tiber «Aussenwandkonstruktionen mit optimalem Warmeschutz»
(insbes. S. 104 f.). Aus den technischen Informationen der Badischen Anilin-
und Soda-Fabrik-AG (BASF) vom Juli 1971 und Oktober 1973 sodann erhellt,
dass die Nachschwindung bei Hartschaumplatten aus Styropor zuerst rasch
verlduft, sich dann aber bis zum Eintritt eines Grenzwertes stiandig verlang-
samt; nur ein Teil davon muss als Lagerzeit beriicksichtigt werden, da eine
Restschwingung von etwa 2 mm/m oder 0,2% toleriert oder gar vernachlidssigt
werden kann. Je nach dem Stoff und der Dicke der Dadmmplatten ergeben sich
dabei nach BASF Lagerzeiten von ein bis drei Monaten, die meistens ohnehin
zwischen der Herstellung und der Verarbeitung der Platten verstreichen diirf-
ten. Solche Zwischenzeiten wurden schon 1968 angeraten; fiir Dammplatten
aus Polystyrol wurde z.B. eine Lagerung von einem Monat empfohlen (D. Bal-
kowski, Der Schutz aussenliegender Wirmedammplatten, in Kunststoffe im
Bau 12/1968 S. 50).

Schwundfrei heisst somit nach dem Stand der vorbekannten Technik nicht, dass
Hartschaumplatten nach dem Einbau liberhaupt nicht mehr schrumpfen, sondern
bloss dass sie die bliche Restschwindung nicht iibersteigen diirfen. Die Klagerin
vermag denn auch keinen Plattenlieferanten zu nennen, der die Platten vor der Aus-
lieferung mindestens zwei Jahre lagern oder vorschreiben wiirde, dass sie vorher
nicht verwendet werden diirfen. Dazu kommt, dass nach der vorinstanzlichen Fest-
stellung auf den Dammplatten der Kldgerin jeder Hinweis auf das Herstellungs-
datum fehlt, eine genaue Kontrolle auf der Baustelle also gar nicht moglich ist.
Wie die Klagerin aus der von E. Kah! befiirworteten Lagerzeit gleichwohl etwas zu
ihren Gunsten ableiten will, ist nicht zu ersehen; eine Lagerzeit von mindestens zwei
Jahren leuchtet iibrigens schon angesichts der grossen Nachfrage nicht ein. Der
Versuch der Klagerin, die patentierte Losung als Uberwindung eines technischen
Vorurteils auszugeben, beruht genau besehen auf einer blossen Verwirrung dariiber,
was unter schwundfrei zu verstehen ist; er ist daher nicht geeignet, die Auffassung
des Handelsgerichts tiber die Rolle oder Wirkung der Restschwindung zu wider-
legen.

b) Ahnlich verhélt es sich mit dem Einwand, die eigentliche Erfindung bestehe
nicht in einer Aggregation von Massnahmen, sondern in einer Kombination von
drei Elementen, die einander gegenseitig unterstiitzten. Das einfachste System,
namlich glattflachige und stumpf zusammengestossene Polystyrol-Platten mit
irgendeinem Deckputz zu versehen, hatte den offenkundigen Nachteil, dass
namentlich bei grossen Temperaturschwankungen oder starken Winden Abscher-
krifte auftreten konnten, welche die zwischen den Platten und dem Putz wirkenden
Adhisionskrifte iberstiegen; diesfalls entstand die Gefahr, dass {iber den Fugen
Risse auftraten oder die Deckschicht sich sogar 16ste. Um dem entgegenzuwirken,
lag es nahe, die Verbindungsflache zwischen den Polystyrol-Platten und der Deck-
schicht zu vergrossern, was auf einfachste Weise dadurch erreicht werden konnte,
dass das Dammaterial mit Rillen versehen wurde. Wegen ihrer Restschwindung
von rund 0,2% verkrallten sich die Platten sodann zwangsldufig in Beschichtungs-
mortel, der in ihre Rillen einfloss. Aus den angefiihrten Schriften erhellt, dass dieses
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Mittel samt seinen Wirkungen schon gezielt eingesetzt worden ist, bevor F. H. sein
System zur Patentierung angemeldet hat.

Der Beschichtungsmértel muss eine ausreichende mechanische Festigkeit er-
geben, aber Wasserdampf durchlassen und die kleinen Verdnderungen, die in
den Dammplatten infolge der Restschwingung oder Temperaturschwankungen
auftreten, auffangen kénnen. Die letztgenannte Rolle des Mortels erfordert eine
moglichst gute Verbindung der Beschichtungsmasse mit den Dammplatten, und
diese Verbindung setzt ihrerseits voraus, dass der Dehnungskoeffizient und das
Schwundverhalten der beiden Materialien sich voneinander unterscheiden, um
die Verkrallung zu erméglichen. Wenn némlich die beiden Materialien sich gleich-
missig ausdehnen oder zusammenziehen wiirden, bliebe die Zwangungsspannung
aus und es konnten insbesondere iiber den Stossflachen der Platten Risse auf-
treten, welche das Verkrallungsprinzip gerade vermeiden will. Das hat u.a. H. Heb-
gen erkannt indem er, wie aus seiner Patentschrift DE Nr. 2053°629 erhellt, fiir
den Schaumstoff und den Beschichtungsmortel unterschiedliche Dehnungsko-
effizienten fordert (vgl. auch Diebert Knofel, Bautenschutz mineralischer Bau-
stoffe, S. 169).

Vom erforderlichen Mortel sodann war allgemein bekannt, dass er nicht nur
Wasserdampf durchlassen, sondern mechanischen Einwirkungen widerstehen
und zudem in langst erprobtem Ausmass lichtfest sowie witterungs- und volumen-
bestdndig sein musste. Einer besonderen Eingebung bedurfte es nicht mehr; es
geniigte vielmehr, durch Versuche zu ermitteln, ob und allenfalls in welchem
Verhiltnis dem rein mineralischen Mértel, der sich weniger gut beherrschen lisst,
Kunststoffe beizumischen waren. Diese Aufgabe wurde noch dadurch erleichtert,
dass die Chemische Werke Hiils AG in ihrer Patentschrift DE Nr. 2018°214 vom
29. Juli 1971 u.a. einen zum Beschichten von Polystyrol-Platten geeigneten Mortel
beschrieb, der weniger als fiinf Gewichtsprozent Kunststoffe enthalt. Bei diesem
Stand der Dinge erstaunt denn auch nicht, dass F. H. in seiner deutschen Aus-
legungsschrift zum Streitpatent dazu rit, iibliche und ausreichend dampfdurch-
lassige Mortelmischungen zu verwenden, die nicht mehr als 5% Kunststoffzusatze
enthalten.

¢) Bei diesem Ergebnis kann im Ernst nicht behauptet werden, dass die einzelnen
Merkmale sich gegenseitig in einem Zusammenspiel unterstiitzten, das im Sinne der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 82 II 253, 69 I1 184/85 und 422/23)
auf eine Kombinationserfindung schliessen lasse. Das gilt selbst dann, wenn das
streitige Verfahren auch fiir bisher nicht iibliche Plattendicken geeignet sein sollte,
zumal die Patentanspriiche sich dariiber ausschweigen; lediglich in der Beschrei-
bung heisst es, dass neben Dicken von 60 bis 80 mm, die als optimal anzusehen
seien, mit Hilfe der Erfindung auch solche von 100 mm verwendet werden konnten,
ohne dass Risse zu befiirchten seien. Hartschaumplatten bis zu 80 mm Dicke sind
schon in der Patentschrift DE Nr. 2053°629 von Hebgen als iiblich bezeichnet und
bereits anfangs der siebziger Jahre, als laut zum Sparen von Heizol aufgerufen
wurde, aufihre entscheidenden Eigenschaften erprobt worden; dies erhellt insbeson-
dere aus einer Reihe von Einzelheiten, die einem Prospekt der Dadmmbau [SOPOR
Kunststoff GmbH & Co. KG vom April 1972 zu entnehmen sind. Die Lehre des
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Streitpatentes beschrankte sich somit auf eine Leistung, welche bei normaler Fort-
entwicklung der Technik ohnehin nahelag, falls sie nicht schon in vorbekannten
Lésungen, insbesondere gemdss Patentschrift Hebgen oder dem Artikel Hebgen/
Heck von 1970 (Die Aussenwand mit einschaliger Aussendimmung unter Ver-
wendung von Hakenfalz-Dammplatten, in Kunststoffe im Bau, Themenheft 18),
inbegriffen war.

Auch den Unteranspriichen der Kldgerin sind keine zuverldssigen Anhalte fir
einen technischen Fortschritt mit Erfindungshoéhe zu entnehmen. Das gilt ins-
besondere fiir das Glasseidengewebe, von dem im Unteranspruch 3 die Rede
ist. Der Einbau solcher Gewebe war nach Prospekten, die bei den Akten liegen
(siche z.B. den vorerwdhnten der Firma ISOBOR), schon vorher iiblich. Das
Gutachten des Fraunhofer-Instituts fir Bauphysik vom 30. April 1984 ergibt
ebenfalls nichts zugunsten der Kldgerin, da es entgegen ihrer Meinung keinen
Beweis dafiir erbringt, dass {iber den Stossfugen der Platten keine Risse auf-
treten kénnen; es heisst darin bloss, dass «ein systematischer Zusammenhang
zwischen den Fugen der Hartschaumplatten und dem Rissbild» nicht erkenn-
bar sei (S. 4). Aus den Bildbeilagen 2 und 3 erhellt hingegen, dass Risse sich
auf ldngere Zeit selbst durch Einbau eines Glasseidengewebes nicht vollig ver-
meiden lassen.

Schliesslich hilft der Kldgerin auch nicht, dass der Experte M. im Verfahren
iiber vorsorgliche Massnahmen die Erfindungshéhe des Streitpatentes bejaht hat
und beide Experten in ihrem Ergdnzungsbericht vom 3. Febraur 1984 von ihrer
urspriinglichen Auffassung, die Zwingungsspannung stelle eine blosse Fiktion
dar, abgeriickt sind. Zweifel an Feststellungen der kantonalen Instanz iiber tech-
nische Verhéltnisse sind schon deshalb am Platz, weil ein Experte die Erfindungs-
héhe anfianglich zuriickhaltender beurteilt hat als im Hauptprozess und beide
Experten ihre Auffassung iiber den Verkrallungseffekt im Laufe des Verfahrens
berichtigt haben. Sonst wére nicht zu verstehen, weshalb Art. 67 Ziff. 1 OG
dem Bundesgericht erlaubt, den Sachverstidndigen der Vorinstanz zu einer Er-
ganzung seines Gutachtens zu veranlassen. Das Gesetz steht auf dem Boden, er
diirfe und solle gegebenenfalls auf neue Befragung hin seine anfangliche Auf-
fassung berichtigen. Wenn er das im Berufungsverfahren tun darf, muss er es auch
schon im kantonalen Verfahren tun diirfen. Fiir aktenwidrige tatsichliche An-
nahmen des Handelsgerichts sodann liegt nichts vor, da nach seiner Auffassung
der im Beschichtungsmortel enthaltene Kunststoff als Kleber und das Glasseiden-
gewebe als Armierung zu verstehen sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren
gemdss Art. 60 Abs. 2 OG:

1. - Die Berufung wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist, und das Urteil
des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 24. Juni 1985 wird bestétigt.
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Art. 78 PatG - « HAWE MICRO DISCS»

- Eine von einem Patentverletzer selbstindig anhingig gemachte Nichtigkeits-
klage bewirkt keine Attraktion der Kompetenz fiir den Erlass vorsorglicher
Massnahmen, welche der Patentinhaber gegen den Verletzer anbegehrt hat.

- Une action en nullité ouverte par celui qui viole un brevet ne crée pas de for
pour une requéte de mesures provisionnelles du titulaire du brevet contre le
demandeur a l'action en nullite.

BGer, 1. Ziv.Abt. vom 3. Mirz 1988, iV. nach Art. 72 Abs. 2 OG.

Die Beschwerdegegnerin ist Inhaber des Européischen Patentes Nr. 44 701 betref-
fend Dentalscheiben und diese mit umfassende Schleifvorrichtungen. Sie stellte am
16. November 1987 beim Einzelrichter des Handelsgerichts des Kantons Ziirich vor
Anhédngigmachung der Verletzungsklage ein Gesuch um Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen gemiss Art. 77 PatG und verlangte, es sei der Beschwerdefiithrerin unter
Strafandrohung zu verbieten, die als «Hawe Micro Discs» bezeichneten Dental-
schleifscheibe und dazugehérigen Metallmandrells in der Schweiz feilzuhalten, zu
verkaufen oder sonst in Verkehr zu bringen. Nachdem am 16. Dezember 1987 hier-
iber eine miindliche Verhandlung durchgefiihrt worden war, schiitzte der Einzel-
richter das Gesuch mit Verfiigung vom 4. Januar 1988.

Die Beschwerdegegnerin, welche bereits selbstindig am 24. Dezember 1988 Klage
auf Feststellung der Nichtigkeit des Europdischen Patentes 44 701 und eventuell
der Nichtverletzung dieses Patentes anhidngig gemacht hat, erhob gegen die Mass-
nahmeverfiigung vom 4. Januar 1988 kantonale und eidgendssische Nichtigkeits-
beschwerde. Jener wurde am 20. Januar 1988 vom Prisidenten des Kassationsge-
richts aufschiebende Wirkung verliehen. Mit dieser bestreitet die Beschwerdefiihre-
rin die Zustindigkeit des Einzelrichters im Sinne von Art. 78 PatG und verlangt die
Aufhebung der angefochtenen Massnahmeverfiigung.

Das Bundesgericht hat im Verfahren nach Art. 72 Abs. 2 OG erwogen:

2. - Die angefochtene Verfiigung kann nicht mit einem ordentlichen Rechts-
mittel angefochten werden; sie ist somit ein letztinstanzlicher Entscheid im Sinne
von Art. 68 Abs. 1 OG. Sollte der Einzelrichter nach Art. 78 PatG nicht zustdndig
sein, so wire die Verfiigung aufzuheben, ohne dass sie auf ihren materiellen Gehalt
gepriift zu werden brauchte. Die eidgendssische Nichtigkeitsbeschwerde ist daher
ausnahmsweise vor dem ausserordentlichen kantonalen Rechtsmittel zu behandeln
(Art. 57 Abs. 1, Art. 74 OG).

Die Beschwerdegegnerin klagte wahrend des Beschwerdeverfahrens am 3. Februar
1988 gegen die Beschwerdefithrerin auf Unterlassung patentverletzender Hand-
lungen und ersuchte gleichzeitig um Feststellung, dass das vorsorgliche Verbot ge-
mass der angefochtenen Verfiigung noch in Kraft sei, oder um Erlass einer neuen
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vorsorglichen Massnahme. Das Handelsgericht wies in einer Verfiigung vom 8. Fe-
bruar 1988 darauf hin, dass die angefochtene Verfiigung nicht vollziehbar sei,
weil ihr der Prasident des Kassationsgerichts aufschiebende Wirkung zuerkannt
habe, und lehnte es im {ibrigen ab, einen neuen Massnahmeentscheid zu treffen. Die
Beschwerde ist somit nicht gegenstandslos geworden.

3. - Die Beschwerdefiihrerin sieht eine Verletzung von Art. 68 Abs. 1 1i. b OG
darin, dass der Einzelrichter den Entscheid iiber die Massnahme nicht dem Han-
delsgericht iiberlassen habe, obschon sie am 23. Dezember 1987 Patentnichtig-
keitsklage gegen die Beschwerdegegnerin eingeleitet habe.

Art. 78 Abs. 1 PatG verlangt (wie der gleichlautende Art. 11 Abs. 3 aUWG), dass
nach Einleitung des Hauptprozesses neue vorsorgliche Massnahmen oder Ande-
rungen und Aufhebungen fritherer Massnahmen ausschliesslich von dem fiir den
Hauptprozess zustdndigen Richter angeordnet werden (BGE 108 11 68; 104 II 56).
Die bundesrechtliche Zustandigkeitsvorschrift erstreckt sich hingegen nicht auf
bereits vor Anhebung des Hauptprozesses zu treffende Anordnungen; insbesondere
ist von Bundesrechts wegen nicht vorgeschrieben, dass solche Anordnungen nach
Einleitung des Hauptprozesses nur von dem fiir diesen zustiandigen Richter iiber-
priift werden diirfen (BGE 108 II 68 f.).

Die angefochtene Verfiigung erging von der inzwischen erfolgten Anhebung der
Unterlassungsklage der Beschwerdegegnerin, aber erst nach Einleitung der Patent-
nichtigkeitsklage der Beschwerdefiihrerin. Der Hauptprozess im Sinn von Art. 78
Abs. 1 PatG ist indes erst anhdngig gemacht, wenn ein Klagebegehren gestellt wird,
mit dem eine entsprechende vorsorgliche Massnahme verbunden werden kann.
Das Begehren der Beschwerdefiihrerin auf Feststellung der Nichtigkeit des Patents
der Beschwerdegegnerin ist keine Grundlage fiir das von der Beschwerdegegnerin
verlangte vorsorgliche Verbot. Dieses erfordert ein entsprechendes Unterlassungs-
begehren, das erst mit der Klage der Beschwerdegegnerin vom 3. Febraur 1988 an-
héangig gemacht worden ist. Die Beschwerde erweist sich deshalb als offensichtlich
unbegriindet.
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V. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence

Art. 1 Abs. 2 lit.d aUWG - « AVANTI»

- Schutz aus Markenrecht kann nur bei markenmadssigem Gebrauch eines ver-
letzenden Zeichens beansprucht werden. Die Verwendung eines Zeichens auf
Tragtaschen, die keinen bestimmten Waren individuell und fest zugeordnet
sind, ist nicht markenmdssig.

- Bei gemischten Wort-/Bildzeichen wird im miindlichen und schriftlichen Ver-
kehr nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet.

- La LMF ne s’applique pas lorsqu’une marque est contrefaite ou imitée par un
signe qui n'est pas appliqué sur les marchandises ou leur emballage. Lappo-
sition d’un signe sur des sacs, qui ne sont pas destinés, individuellement et de
facon permanente, a des marchandises déterminées, ne constitue pas l'usage
d’une marque.

- Dans les marques mixtes - verbales et figuratives -, c’est I'élément verbal seul,
sans l'image, qui est utilisé oralement et par écrit dans les affaires.

BGer, 1. Ziv. Abt. vom 22. Novmber 1988 (mitgeteilt von RA Dr. Bodmer, Basel).

Die Klagerin 1 ist Inhaberin der 1969 registrierten internationalen Wortmarke
IR 359 672 « AVANTI» sowie zweier 1978 bezw. 1985 registrierten Wort/Bild-Mar-
ken IR 442 416 und 491 792 «Avanti» fiir Waren der internationalen Warenklasse 25,
insbesondere Bekleidungsstiicke, Schuhe und Kopfbedeckungen. Die beiden Wort-
Bildmarken haben folgendes Aussehen:

avan t’

Couleurs revendiguées: noir, blanc et rouge.

Die Kldgerin 1 beniitzt die Wortmarke « AVANT1» seit 1970 fiir Kleidungsstiicke
aus dem Bereich der Freizeitbekleidung. Den Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz
tiberlisst sie der Kldgerin 2. Diese betreibt zahlreiche Ladengeschifte; Kleidungs-
stiicke unter der Marke «Avanti» werden in der Schweiz seit 1982 vertrieben.
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Die Beklagte liess 1985 fiir Waren der gleichen Klasse folgende Wort/Bildmarke
«AVANTI STORE» national unter Nr. 340 521 registrieren:

d&'llﬂ[l:[.l 1

Die Beklagte verwendet die beiden Worte als Beschriftung der den Kunden abge-
gebenen Tragtaschen sowie zur Kennzeichnung ihrer Ladengeschéfte. Eine marken-
massige Verwendung wird ihr hingegen nicht angelastet. Am 24. September 1986
reichten die Kldgerinnen Unterlassungsklage gegen die Beklagte wegen Marken-
verletzung und unlauteren Wettbewerbs beim Obergericht des Kantons Basel-Land-
schaft ein. Dieses wies die klagerischen Begehren mit Urteil vom 17. November 1987
ab. Zwar bejahte das Gericht die Schutzwiirdigkeit der klagerischen Marken, ver-
neinte jedoch eine Verwechslungsgefahr, weil insbesondere die Bildbestandteile
der in Frage stehenden Wort/Bild-Marken erheblich voneinander abwichen und
der Gesamteindruck daher durchaus unterschiedlich sei. Die Klage aus Art. 1
Abs. 2 lit.d des im vorliegenden Fall noch anwendbaren UWG 1943 hielt es fir
materiell unbegriindet, weil das der Beklagten vorgeworfene Verhalten sich in zu-
lassigem Gebrauch der Enseigne erschopfe. Das Bundesgericht heisst die Berufung
gut, unter anderem aus folgenden Griinden:

3. — a) Die Kldgerin 1 verfiigt tiber drei international geschiitzte Marken, nam-
lich die reine Wortmarke « AVANTI» sowie zwei Wort/Bild-Marken. Bei der einen
ist der Wortteil «avanti» durch ein Rechteck mit schachbrettartig angeordneten
Kleinquadraten untermauert, wahrend die andere aus einem doppelt umrandeten
Dreieck besteht, das im oberen Teil mit der Schrift «avanti» und im unteren wie-
derum mit einem Schachbrettmuster ausgefiillt ist; beiden gemischten Marken
ist eigen, dass die Schlussbuchstaben der Schrift einen auffallend grossen i-Punkt
aufweisen.

Ausserdem geniessen die Klagerinnen im Zusammenhang mit ihren Marken
in der Schweiz Schutz vor unlauterem Wettbewerb, die Klidgerin 1 gestiitzt auf die
Art. 2, 10%s und 10" der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerb-
lichen Eigentums (PVUe), die Kldgerin 2 unmittelbar nach UWG.

Mit Recht gehen Vorinstanz und Parteien davon aus, dass die klagerischen
Marken als Folge ihrer internationalen Registrierung in der Schweiz den gleichen
Schutz geniessen wie entsprechende inldndische Marken (Art. 1 und 4 des Madrider
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Abkommens tiber die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken,
revidiert in Nizza am 15. Juni 1957 [MMA] i.V. mit Art. 2 MSchG). Im Berufungs-
verfahren hat die Beklagte ihren urspriinglichen Einwand, die kldgerischen Marken
seien nichtig, fallengelassen. Anerkannt ist ferner, dass die Warensortimente der
Parteien sich nicht im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG génzlich voneinander unter-
scheiden.

b) Die beklagtische Wort/Bild-Marke enthélt innerhalb eines umrandeten Recht-
ecks die Darstellung eines Mannchens, das auf einer durch zwei blitzférmige Striche
angedeuteten Strasse munter dahinschreitet, darunter die fettgedruckte Buch-
stabenfolge «AVANTI» mit dem vertieft und in diinnerem Druck in die Buch-
stabenliicken geschobenen Wort «STORE». Die Beklagte verwendet sie fiir die Be-
schriftung abgegebener Tragtaschen sowie in Teilausfiihrung zur Kennzeichnung
der Ladengeschéfte, jedoch nicht markenmaissig zur Kennzeichnung angebotener
Waren.

¢) Schutz aus Markenrecht bietet das Gesetz lediglich bei markenmaéssigem Ge-
brauch eines Zeichens; nur wer sein Zeichen markenmissig verwendet, kann das
Markenrecht eines andern verletzen (BGE 113 11 75, 92 11 261 E. 2). Im Gegensatz
zu denjenigen ausldndischen Rechtsordnungen, wie etwa der deutschen, die schon
das Anbringen der Marke auf Ankiindigungen, Preislisten, Geschéftsbriefen, Em-
pfehlungen, Rechnungen oder an der Ladentiire als markenmassigen Gebrauch be-
trachten, fillt nach schweizerischem Recht als solcher nur die Verwendung auf der
Ware selbst oder auf ihrer Verpackung in Betracht (BGE 100 II 233). Ungeachtet
der Frage, ob die Beklagte ihre Wort/Bild-Marke auch auf diese Weise als eigent-
liche Warenmarke fiithren diirfte, ist daher jedenfalls der ihr tatsdachlich angelastete
Gebrauch markenrechtlich irrelevant. Es kann ihr aus Markenrecht weder die Be-
schriftung ihrer Ladengeschifte mit dem umstrittenen Zeichen noch diejenige von
Tragtaschen, die nicht bestimmten Waren individuell und fest zugeordnet sind,
verboten werden.

Damit entfillt das kldgerische Rechtsbegehren auch insoweit, als es der Be-
klagten nebst dem bereits erfolgten und markenrechtlich nicht zu beanstandenden
Gebrauch ihres Zeichens auch den zukiinftigen Gebrauch zur markenmdissigen
Kennzeichnung ihrer Waren vebieten lassen will. Das Unterlassungsbegehren setzt
generell und auch im Bereich des Markenschutzes ein aktuelles Rechtsschutzinter-
esse voraus, das auch noch zur Zeit der Urteilsfillung bestehen muss und bei einer
Klage auf Unterlassung kiinftiger Rechtsverletzungen nur anzunehmen ist, wenn
solche Verletzungen ernsthaft zu befiirchten sind (BGE 109 II 346 E. 3 mit Hin-
weisen). Fir eine kiinftige Verletzungsgefahr durch einen markenmaéssigen Ge-
brauch des Zeichens liegt jedoch im vorliegenden Fall nichts vor. Er ist weder
erfolgt noch angekiindigt, obwohl in der Zwischenzeit auch die Dreijahresfrist ge-
maéss Art. 9 Abs. 1 MSchG bereits abgelaufen ist.

4. - a) Markenrechtlich nicht zu beanstandendes Verhalten kann dennoch wett-
bewerbsrechtlich relevant sein und schliesst einen Unterlassungsanspruch der
Klagerinnen nicht aus (BGE 100 II1 233 E. 1b). Da nach der vorstehenden Erwidgung
nicht zu priifen ist, ob der markenrechtliche Gebrauch des beklagtischen Zeichens
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nach Markenrecht zulédssig wire, dringt sich auch die vorinstanzliche Schluss-
folgerung, das sich im erlaubten Markengebrauch erschopfende Verhalten der Be-
klagten miisse wettbewerbsrechtlich ebenfalls zuldssig sein, nicht ohne weiteres auf.
Die Kldgerinnen berufen sich in diesem Zusammenhang auf Art. 1 Abs. 2 lit. d
aUWG und machen geltend, auch der nicht markenmassige Gebrauch des Wortteils
der gemischten Marke « AVANTI STORE» in den Ladengeschaften und auf den
Tragtaschen sei geeignet, beim Publikum falsche Vorstellungen iiber die Herkunft
der Ware sowie iiber die Identitit und die Geschéftsbeziehungen der Parteien zu er-
wecken.

b) Liegt die Gefahr der Verwechselbarkeit von Marken nach Art. 6 MSchG vor,
so besteht sie auch im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d aUWG, wenn die Parteien, wie
das hier der Fall ist, in wirtschaftlichem Wettbewerb stehen (BGE 102 11 127). Das
wettbewerbsrechtliche Tauschungsverbot setzt dabei keinen markenmaéssigen Ge-
brauch des Zeichens voraus.

Die Vorinstanz verneint die Verwechslungsgefahr, weil nach der Rechtsprechung
bei Wort/Bild-Marken der Bildteil das dominierende Unterscheidungsmerkmal
bilde (BGE 103 II 217 mit Hinweisen), sich aber im vorliegenden Fall die Bildteile
deutlich voneinander abheben. Dem widersprechen die Klidgerinnen. Sie heben
hervor, der fiir die Unterscheidungskraft massgebliche Gesamteindruck weiche
nicht geniigend stark von ihrer eigenen Wort/Bild-Marke ab. Zudem weisen sie dar-
auf hin, die Beklagte habe den Hauptbestandteil «AVANTI» identisch aus der eben-
falls geschiitzten reinen Wortmarke der Kl4gerin 1 iibernommen. Es gehe nicht an,
diese Wortmarke durch blosse Beifiigung eines Bildteils zu usurpieren.

¢) Ob die Wort/Bild-Marken der Parteien sich ausreichend unterscheiden, kann
dahingestellt bleiben, wenn jedenfalls die klidgerische Wortmarke « AVANTI» bei
markenmaissigem Gebrauch der beklagtischen Marke als verletzt zu betrachten ist.

Die Beklagte verwendet in ihrer gemischten Marke die klidgerische Wortmarke in
identischer Schreibweise und unterscheidet sie von ihr nur durch den Wortzusatz
«STORE» sowie durch ihren Bildteil. Beides geniigt weder fiir sich allein noch
zusammen, um die beiden Marken auf Grund des durch sie erweckten Gesamtein-
duckes ausreichend voneinander abzuheben.

Der Zusatz «STORE» ist der englischen Sprache entnommen und steht fiir Ver-
kaufsladen, ldsst also den sprachkundigen Betrachter der als Enseigne verwendeten
Marke lediglich auf einen Laden schliessen, der Avanti-Produkte feilhilt. Aber
auch der des Englischen nicht kundige Leser versteht den Zusatz nicht als Ab-
grenzung, sondern als Prizisierung, als Kennzeichnung fiir eine Unterkategorie,
die sich schon in ihrer graphischen Gestaltung dem Hauptbestandteil « AVANTI»
deutlich unterordnet.

An der Verwechslungsgefahr vermag auch der von der Beklagten verwendete
Bildteil nichts zu dndern. Erfahrungsgemass sind - wie gerade der vorliegende Fall
zeigt - Wort und Bild einer gemischten Marke nicht untrennbar miteinander ver-
bunden (BGE 93 11 429), und es wird im miindlichen und schriftlichen Verkehr in .
der Regel nur das Wort und nicht auch das Bild verwendet. Diesfalls dominiert der
Wortbestandteil in der Erinnerung des Kunden, und die gewiinschte Marke vermag
auch eine reine Wortmarke zu verletzen (BGE 96 11 247). Nichts deutet darauf hin,
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dass es sich hier anders verhielte. Im Gegenteil bestitigte die Beklagte selber die
Dominanz des Wortteils dadurch, dass sie ihn als ausreichende Enseigne fiir die
Kennzeichnung der Fassaden ihrer Ladengeschifte erachtet, nachdem ihr die Mit-
verwendung des Bildteils angeblich durch amtliche Anordnung verwehrt worden
ist. Diese isolierte Verwendung des Wortteils bestimmt denn auch massgeblich den
beim Publikum erweckten Eindruck.

Entgegen der Ansicht der Vorinstanz hilft der Beklagten auch der Umstand nicht,
dass die kldgerische Wortmarke der italienischen Umgangssprache entstammt und
im deutschen Sprachgebiet ebenfalls bekannt und gebrduchlich ist. Auch wer
sprachliches Allgemeingut fiir seine Marke oder Enseigne verwenden will, hat
dieses als Nachbeniitzer mit ausreichend unterscheidenden Zusatzmerkmalen zu
versehen, um der Verwechslungsgefahr vorzubeugen (BGE 100 [1227E. 4,9511570;
Urteil des Bundesgerichts vom 14.10.1981 i.S. Credito Commerciale C. Banca die
Credito Commerciale e Mobiliare SA, in Mitt. 1983 11 99). Diese Unterscheidungs-
kraft ist hier, wie bereits festgestellt, nicht gegeben.

5. - Das Begehren der Klagerinnen, das Urteil sei zu publizieren, wird in der
Berufungsschrift nicht begriindet. Es ist somit darauf nicht einzutreten (Art. 55
Abs. 1 lit. ¢ OG). Die Anordnung wiirde sich gegebenenfalls auf Art. 6 aUWG ab-
stiitzen. Jedoch ist mangels jeglicher Begriindung nicht dargetan, dass und warum
die Publikation, insbesondere als Folge einer vorausgegangenen 6ffentlichen Aus-
einandersetzung, zur Aufklarung des Publikums und damit zur Beseitigung der ein-
getretenen Storung und zur Erhaltung der Kundschaft der Kldgerinnen erforderlich
wire (BGE 102 11 128 oben, 93 11 270 E. 8).

Art. 3 litd UWG - « PLASTICOLOR»

- Erfolgteine Verletzung nicht markenmdssig, kommt die Vermutung der Rechts-
bestdndigkeit einer eingetragenen Marke nicht zum Tragen (E. 1 b).

- Der Sinngehalt der Wortkombination PLASTICOLOR liegt auf der Hand
(E. 2 c).

- Wird die Bezeichnung « PLASTICOLOR» auf dem Produkt geradezu unauf-
Jfdllig angebracht und daher vermutlich von den meisten Konsumenten iiber-
sehen, so kann trotz des glaubhaft gemachten grossen Umsatzes solcher
Produkte nicht angenommen werden, dass die genannte Bezeichnung einen
Individualisierungsgrad erreicht hat, der sie des wettbewerbsrechtlichen Schut-
zes teilhaftig werden liesse (E. 4).

~ Sile défendeur utilise la marque litigieuse dans des prospectus, mais non sur les
marchandises ou leur emballage, il ne peut pas invoquer la présomption de
validité de la marque enregistrée (c. 1 b).

- Le sens de la combinaison de mots PLASTICOLOR est évident (c. 2 ¢).
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- Si la dénomination PLASTICOLOR est apposée sur le produit de facon a
passer parfaitement inapercue et échappe des lors vraisemblablement a la
plupart des consommateurs, on ne peut admettre, en depit de la vraisemblance
d’un important chiffre d'affaires réalisé sur de tels produits, que cefte dénomi-
nation a acquis une force distinctive telle qu'elle puisse jouir de la protection
du droit de la concurrence déloyale (c. 4).

Obergerichtskommission OW vom 30.11.1988, publ. in SJZ 85/1989 178 Nr. 31.

Art, 15 UWG - «SOURCE CODE»

- Der Source Code eines Programms ist wohl das wichtigste und wertvollste
Geschiftsgeheimnis eines Software-Herstellers (E. 4 a).

- Fabrikations- und Geschdftsgeheimnisse der Parteien sind in UWG-Streitig-
keiten generell zu wahren (E. 4 d).

- Le «source code» d’un programme constitue assurément le secret d'affaires le
plus important et le plus précieux d’un créateur de logiciels (c. 4 a).

- D’une facon genérale, il convient de sauvegarder les secrets de fabrication
et daffaires des parties dans les litiges en matiere de concurrence déloyale
(c. 4 b).

KGer NW, Ziv.Abt. I vom 15. Febraur 1989, mitgeteilt von RA Dr. P. Troller.

In einem ordentlichen Prozess, in welchem die rechtswidrige Nachahmung eines
Computerprogramms beurteilt werden soll, stellte die Beklagte das Gesuch um
vorzeitige Edition des Source Code fiir das kldgerische Programm, damit sie tiber
das Original-Programm und das nachgeahmte Programm ein Rechtsgutachten
in Auftrag geben und so in der Rechtsantwort die Verletzungsklage substanziert
bestreiten konne. Das Gericht sistierte den Hauptprozess bis zur rechtskriftigen
Erledigung der Editionsstreitsache, holte eine Stellungnahme der Klédgerinnen ein
und entschied ohne Weiterungen aufgrund der Akten:

4. - Dieser Antrag und dessen Begriindung erweist sich jedoch aus verschiedenen
Griinden als vollig unbegriindet bzw. ist schon im Hinblick auf die Wahrung der
klagerischen Geschiaftsgeheimnisse abzuweisen.

a) Die Gesuchstellerin stiitzt sich einseitig nur auf die speziellen Bestimmungen
der Editionspflicht nach § 142 ff. NW ZPO, ohne die Allgemeinen Vorschriften fiir
das Beweisverfahren nach § 134 ff. zu beachten. Danach unterliegt auch jede Edi-
tionspflicht der Einschrankung von § 136 Abs. 2 NW ZPO, wonach - wo es zur
Wahrung von Geschaftsgeheimnissen einer Partei oder eines Dritten notig ist — das
Gericht von einem Beweismittel unter Ausschluss der Gegenpartei oder der Parteien
sowie der Offentlichkeit Kenntnis nehmen kann. Dass es sich beim Source Code
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von AutoCAD um das wohl wichtigste und wertvollste Geschiftsgeheimnis der
Klagerinnen handelt, bedarf wirklich keiner Weiterungen. Der Antrag auf Heraus-
gabe dieses Geschiftsgeheimnisses an die Gegnerin im Hauptprozess - es wird ja
nicht etwa die Herausgabe zu Handen des Gerichtes oder eines gerichtlich bestellten
Experten verlangt - erscheint mehr als kithn und die Gesuchstellerin kann wohl
kaum im Ernst mit einer Gutheissung dieses Antrages gerechnet haben.

b) Fiir die Ausarbeitung einer Rechtsantwort bedarf es zudem keiner Privat-
expertise, weil dies kein prozessuales Expertise-Beweismittel ist. Aufgrund ihrer
eigenen Fachkenntnisse und der bisherigen Aktenunterlagen ist die Zweitbeklagte
durchaus in der Lage, eine angemessene Rechtsantwort zu verfassen.

¢) Die Gesuchstellerin beansprucht etwas fiir sich, was auch die Kldgerinnen fiir
ihre Rechtsschrift nicht beniitzen mussten. Sie konnten ihre Klage ebenfalls ohne
Source-Code-Vergleich ausarbeiten, so dass auch eine substantiierte Bestreitung
dieser Klage sehr wohl moglich ist. Ob ihre Behauptungen dann zutreffen, wird die
- offensichtlich notwendige - Gerichtsexpertise zeigen.

Wie die Kldgerinnen, hitte auch die Zweitbeklagte schon lidngst ein Privatgut-
achten in Auftrag geben kénnen, um - wie die Kldgerinnen im Massnahmever-
fahren - ihre Gegenbehauptungen irgendwie darzutun. Mehr als eine Glaubhaft-
machung war im Massnahmeverfahren nach § 194 NW ZPO auch gar nicht not-
wendig; dies war denn auch ohne Vergleich der beiden Source Codes moglich, wie
die Kldgerinnen gezeigt haben.

d) Schliesslich hilft die Gesuchstellerin auch die Anrufung von Art. 15 UWG
nicht, die eine Berufung auf Geschéftsgeheimnisse «ausdriicklich» ausschliessen
soll. Im Gesetzestext dieser Bestimmung - laut neuer Fassung vom 19.12.1986, in
Kraft seit 1.3.1988 - findet sich kein derartiger Ausschluss einer Berufung auf
Geschaftsgeheimnisse bei Anwendung von Art. 5 lit.c UWG. Aus dieser Um-
schreibung, wonach in Streijtigkeiten nach Art. 3 lit.f UWG die Fabrikations- und
Geschiftsgeheimnisse der Parteien zu wahren sind, kann nicht generell abgeleitet
werden, dass in allen andern UWG-Streitigkeiten die Fabrikations- und Geschéfts-
geheimnisse der Parteien nicht zu wahren wiren. Art. 15 Abs. 2 UWG sieht aus-
driicklich vor, dass Beweismittel, durch die solche Geheimnisse offenbart werden
konnen, der Gegenpartei nur soweit zugédnglich gemacht werden diirfen, als dies mit
der Wahrung der Geheimnisse vereinbar ist. Die Kldgerinnen sind denn auch grund-
satzlich bereit, diesen Source Code zum ausschliesslichen Gebrauch den gerichtlich
bestellten Experten sowie dem angerufenen Gericht zur Verfiigung zu stellen, unter
der selbstverstdndlichen Verpflichtung zur Geheimhaltung und der Absicherung,
dass keinerlei Kopien davon angefertigt werden. Sie erméglichen daher hinreichend
eine sachliche Abkldrung im Prozess, d.h. eine einwandfreie gerichtliche Expertise.
Der Argumentation der Kliagerinnen kann somit vollumfinglich gefolgt werden.

Das Gesuch um vorzeitige Edition ist daher abzuweisen.
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VI Muster- und Modellrecht / Dessins et modéles

Art. 3,6, 12 ch. 1 et 4, 13 et 23 bis LDMI — «GRIL»

- Equivalence du dépot international par rapport au dépét suisse (c. 2).

- Définition et critéres de validité du modele (c. 3 et 4).

— Intérét - économique ou juridique - a faire constater la nullité d’un modéle
(c. 5 a).

- Die internationale Hinterlegung eines Modells hat die gleiche Wirkung wie die
schweizerische Hinterlegung (E. 2).

- Definition eines geschiitzten Modells und Wirkungen der Hinterlegung (E. 3
und 4).

- Rechtliches und wirtschaftliches Interesse als Voraussetzung zur Feststellung
der Nichtigkeit eines Modells (5. a).

Arrét de la cour de justice de Geneéve du 23 juin 1989 dans la cause Jean Roussel
¢/ Daniel Cagnon.

Faits:

A. Daniel Cagnon, mécanicien de précision, est 'auteur d’un gril en cuivre de
forme circulaire, qui a fait ’objet d’'un dép6t de modéle international ouvert sous
No 69001, daté du 26 juin 1979, prorogé au 26 juin 1994, Sa base montée sur
support en caoutchouc est isolante. Une aération circulaire interne permet d’éviter
le désagrément provoqué par le rayonnement de la chaleur. Un fond en matériau
isolant, séparé du foyer par une tdle intermédiaire, évite le risque de briiler la table
ou il est posé; latéralement, une circulation d’air coupe le rayonnement extérieur de
la chaleur et empéche que le contact avec le barbecue provoque des briilures.

Il a une hauteur de 19 cm, support compris, et un diametre de 28,5 cm. Le foyer
est en tole d’acier zinguée, d’une épaisseur de 1,5 mm. Le manteau extérieur est en
cuivre brillant. La grille est en fil d’acier inoxydable d’un diamétre de 5 mmy; le poids
de l'appareil est de 7 kg.
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Les modéles faisant [objet du dé

pot sont les suivants, d’apres les photocopies
produites par Daniel Cagnon:
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Y

Le modele commercialisé par Daniel Cagnon, suite au dépot, dénommé «Barbe-
cue Vulcain» montre en lieu et place du trou inférieur allongé un grand trou de
forme ronde.

B. Jean Roussel, mécanicien dessinateur, a été au service de Daniel Cagnon du
mois d’octobre 1977 a celui de septembre 1983, ou il été chargé de taches diverses:
le dépannage, le montage et la fabrication. Cagnon conteste que c’est Roussel qui
aurait développé loutillage pour faire des trous ronds au lieu des trous oblongs
figurant dans I'illustration du dépét.

C. Gérard Muller, restaurateur, a commandé a Cagnon dés 1974 des grils ou
barbecues de table, lequel les a, au cours du temps, perfectionnés. Leur forme ronde
et leur base isolante les ont distingués des modéles utilisés jusqu’alors par Gérard
Muller, qui étaient soit ronds et insérés dans la table soit carrés et posés sur une
plaque isolante.

Lors de la réouverture, apres un incendie, du restaurant le Bouchon No 1, 49,
route de Mon-Idée a Thonex, le 14 septembre 1977, Gérard Muller a fait de la
publicité montrant que sur chaque table pouvait étre disposé un nouveau modele
de gril-barbecue pourvu d’une base isolante.

D’apres les explications des parties, il se distingue du modéle déposé ultérieure-
ment par les éléments suivants:

Ilaunehauteur supérieure de 4 cm a celui-ci, soit 23 cm, pieds compris, au lieude 19
cm, une rangée de gros trous d’aération et en-dessous une rangee de trous oblongs.
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Ces grils ont la méme hauteur ou une hauteur inférieure a ceux fabriqués par
Cagnon, sur la base du modéle déposé, avec pour différence des trous inférieurs
en forme de losange au lieu de ronds et en dessus, des trous ronds qui, assemblés,
forment également une figure en losange.

La distribution exclusive de ce gril a été confiée a la maison SDS SA, dont Jean
Roussel est actionnaire et directeur.

E. Se fondant sur la loi fédérale sur les dessins et modéles industriels (ci-apres:
LDMI), Daniel Cagnon a déposé plainte pénale a ’encontre de Jean Roussel pour
contrefagon de modéles industriels. Il s’est plaint de ce que la maison SDS vendait
a ses propres clients les grils contrefaits. Il a également déposé plainte pénale contre
la maison Verceram SA, distributrice des grils litigieux.

Par ordonnance du 18 janvier 1988, le juge d’instruction a suspendu I’instruction
de la cause jusqu’a droit jugé sur la validité du modele déposé le 26 juin 1979.

F. Par une demande déposée le 9 octobre 1987, Jean Roussel a introduit une
action en nullité de mode¢le.

G. Par requéte du 26 janvier 1988, Daniel Cagnon a demandé a la Cour, statuant
sur mesures provisoires urgentes, de faire défense a Jean Roussel de continuer la
fabrication, la production, la distribution et la commercialisation de son gril
contrefait jusqu’a droit jugé entre les parties.

Par ordonnance du 25 février 1988, la Cour a donné suite a cette requéte.

H. Par ses dernieres conclusions, Jean Roussel demande 4 la Cour de déclarer nul
et de nul effet le modele déposé auprés de 'organisation mondiale de la propriété
industrielle par Daniel Cagnon le 26 juin 1979, portant le No 69001, cela avec suite
de dépens.

Daniel Cagnon conclut au déboutement de Jean Roussel avec suite de dépens
et a formulé une offre de preuve.

Droit:

1. Larticle 33 LDMI prévoit que les cantons doivent désigner un tribunal compé-
tent pour juger les contestations civiles relatives a la protection des dessins et modeles,
lequel statuera comme instance cantonale unique. Selon I'atricle 31 LOJ al. 1 bch. 2,
les chambres civiles de la Cour de justice connaissent des causes pour lesquelles les
lois fédérales ou cantonales ne prévoient qu’une seule juridiction cantonale.

2. En vertu de l'article 23 bis de la loi fédérale sur les dessins et modeles in-
dustriels, le dép6t international du «gril portatif» de Daniel Cagnon équivaut a un
dépdt fait en Suisse. L’ Arrangement de La Haye concernant le dép6t international
des dessins ou modeles industriels ne confére pas une protection plus étendue que
celle qui découle de la LDMI et elle ne fait pas dépendre cette protection de con-
ditions différentes (ATF 113 V 79).
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3. D’apres l'article 6 LDMI, le fait du dépdt crée la présomption que 'objet
déposé était nouveau au moment du dépot, et que le déposant en est 'auteur.
Larticle 12 ch. 1 LDMI dispose que le dépot d’un dessin ou modéle sera déclaré
nul et de nul effet si le dessin ou modeéle n’était pas nouveau au moment du dépét.
Larticle 12 ch. 4 prévoit cette nullité si 'objet déposé n’a pas les caractéres d’un
dessin ou d’'un modéle au sens de la loi. Larticle 13 LDMI déclare que I’action en
nullité peut &tre intentée par toute personne qui justifie d’un intérét.

4. a) Constitue un modele, au sens de la LDMI, toute forme plastique, combinée
ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la fabrication industrielle d’un
objet. Cependant, en vertu de I’article 3 LDMI, la protection accordée par la loi
ne s’applique pas aux procédés de fabrication, a I'utilisation ou a ’effet technique de
l’objet fabriqué sur le type de modéle protégé. Chacun peut donc fabriquer son pro-
duit de la fagon qui soit la plus simple et la plus économique et lui donner la forme
la plus utile du point de vue technique, méme s’il doit étre semblable au produit
d’autrui. Il faut donc éliminer les formes qui sont conditionnées par la technique
avant d’examiner si les éléments restants justifient la protection accordée aux mode-
les par laloi. Lobjet ne doit pas nécessairement &tre le résultat d’une activité créatrice.
Il suffit qu’il présente une certaine originalité et une certaine individualité qui
révele ainsi un minimum d’esprit inventif. Enfin, la forme, pour pouvoir étre pro-
tégée, doit avoir été donnée a ’'objet pour des motifs esthétiques (ATF 113 I 80;
104 11328-329 = JdT 1979 260-261; ATF 95 11472-3 = JdT 1970 626 et réf.). Cette
forme doit se distinguer clairement des formes déja existantes, ’auteur ayant créé
celle-ci dans son esprit et ne I’ayant pas trouvée ailleurs (cf. 4. Troller, in Pierre et
Francgois Greffe, Traité des dessins et modeéles en droit frangais, dans les principaux
pays du Marché commun et en Suisse, chap. IX, Suisse, 4éme éd., 1988, p. 8). Mais
une forme peut s’exprimer arithmétiquement par un rapport de dimensions et son
caractere treés simple n’exclut pas une certaine originalité (par ex. des cornets pour
bonbons abandonnant la forme oblongue traditionnelle pour une forme trapue
qui, lorsque le sachet est rempli, évoque une bonbonniére) (ATF 87 I1 52 = JdT 1961
I 598). Mais il n’y a pas de protection légale si la forme extérieure n’a qu’un but
utilitaire (par ex. 'arrrondi des dents d’un peigne a déméler) (ATF 55 I122] = JdT
1930 I 91). Il n’y a pas non plus de protection légale si une forme connue n’est modi-
fiée que sur certains détails ou que des formes déja connues sont reproduites sous
forme de mosaique de telle sorte que la forme nouvelle n’exerce pas un effet esthé-
tique nouveau manifestement reconnaissable ni ne donne une impression esthétique
indépendante (4. Troller, Inmaterialgiiterrecht, 3¢me éd., vol. I, p. 408).

b) Enfin la forme doit présenter non seulement une certaine originalité ou nou-
veauté (soit une nouveauté matérielle qualifiée, cf. Michael Ritscher, Der Schutz
des Design, p. 44 et 46 et ss), mais aussi une nouveauté formelle c’est-a-dire n’avoir
pas été¢ connue du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés
(art. 12 ch. 1 LDMI).

¢) Un modele est réputé connu du public déja lorsqu’il I’est d’un nombre relative-
ment restreint de personnes lorsque, de par sa nature, il n’intéresse que des milieux
qui sont eux-mémes restreints (ATF 54 [1 62 = JdT 1928 I 304).
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5. Qu’en est-il en I’espéce?

a) Le défendeur dénie a Jean Roussel tout intérét pour agir parce qu’il n’a produit
qu’une présérie, produite 4 une cinquantaine d’exemplaires, abandonnée définitive-
ment six mois plus tard en raison de problémes rencontrés avec la clientéle.

Lintérét mentionné a l’article 13 LDMI peut étre soit juridique, en ce sens que le
demandeur entend démontrer qu’il ne viole pas le droit d’autrui sur un modele, soit
économique, parce que l'auteur de l’action en nullité commercialise un objet du
méme type que celui pour lequel le défendeur invoque la protection légale (Troller,
Immaterialgiiterrecht, 3éme éd., p. 1020-1021).

Toutefois, déja en raison de la procédure pénale introduite contre lui, Jean
Roussel a un intérét juridique a faire reconnaitre la nullité du modéle déposé par son
adversaire. En outre, il n’est pas exclu que le demandeur veuille a ’avenir diffuser a
nouveau son propre modeéle pour lequel il a fait établir un prospectus par un conseil
en publicité.

b) Dans sa demande, Jean Roussel a allégué que le modele de gril portatif Vul-
cain a été commercialisé bien avant d’avoir été déposé, soit depuis 1971 déja. Mais
il ressort de I'instruction de I’action en nullité, qu’un modeéle ressemblant & celui qui
a été déposé a été vendu au restaurateur Gérard Muller, propriétaire des restaurants
Le Bouchon No 1 et le Bouchon No 2 depuis le mois de septembre 1977.

Ce modéle a pu intéresser les fabricants et commercants puisqu’il a fait 'objet
d’une publicité dans les journaux a l’'occasion de la réouverture du Bouchon No 2
et que le public a su de la sorte qu’un tel modele était utilisé chez un restaurateur
dont la charbonnade sur ce gril-barbecue était la spécialité. Il y a donc lieu d’ad-
mettre qu’il a été pour le moins connu des milieux intéressés par ce genre d’articles.

Par ailleurs, on constate, en comparant le modele livré en 1977 4 Gérard Muller
par Daniel Cagnon avec celui qui a fait 'objet du dép6t qu’il repose également sur
des pieds et qu’il ne s’en distingue essentiellement ~ le défendeur I’a reconnu - que
par sa hauteur supérieure de 4 cm. Cette différence de hauteur ne comporte, du
point de vue esthétique, aucun élément d’originalité. Une telle différence de hauteur
n’est pas frappante. Pourtant, selon le défendeur, cela serait cette différence de hau-
teur qui est déterminante. Ce dernier a fait valoir aussi I’'aspect brillant de la plaque
de cuivre extérieure et le nickelage de la grille mais ces modifications doivent étre
assimilées 4 un changement de couleur, lequel ne constitue pas une différence
protégeable (article 24 lettre ¢). La modification de la forme des rivets, des poignées
et des trous de ventilation ne dénote pas le minimum d’esprit inventif exigé par la
loi. En définitive, 'impression d’ensemble laissée chez les acheteurs de ces deux
modeles n’est pas suffisamment marquante, sous le criteére de l'originalité, pour que
I’on puisse admettre que le modéle déposé répond aux exigences de la LDMI.

Dans ces conditions, le modeéle déposé ne répond pas aux conditions fixées par la
loi et la demande doit étre accueillie. Il en résulte que la mesure provisionnelle
ordonnée la 25 février 1988 doit étre levée.

Il sied enfin de relever & toutes bonnes fins que, lorsque la Cour a statué sur
mesures provisionnelles, le débat judiciaire n’avait pas porté sur la comparaison du
modele utilisé depuis 1977 avec celui qui a fait I'objet du dépot.

En conclusion, la demande doit &tre accueillie.
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VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie

Dessemontet, Francois, Prof. Dr. iur. (Herausgeber), UWG: Gesetz, Materialien,
Rechtsprechung, Bd. 13 der Schriftenreihe CEDIDAC, Lausanne 1989.

Prof. Dessemontet hat mit seinen Mitarbeitern Martin Wernli, Isabelle Romy und
Eve Wollmann Gautier ein umfassendes Kompendium zur Praxis des schweizeri-
schen Wettbewerbsrechts geschaffen. Es enthilt die nach Artikeln des UWG ge-
ordnete Zusammenfassung von 627 Entscheidungen des Bundesgerichts und der
kantonalen Gerichte, darunter die fiir das neue UWG aktuelle Prijudizien aus dem
alten Gesetz von 1943. Der Leser unserer Zeitschrift wird mit Genugtuung feststel-
len, dass die grosse Auswahl der kantonalen Rechtsprechung zu einem wesentlichen
Teil den SMI entnommen ist, nebst anderen Zeitschriften und Amtsberichten. Die
Fiille des Materials wird durch zwei tibersichtliche synoptische Sachregister nach
Fundstellen und Stichworten ergidnzt, so dass dem Praktiker der Zugriff zu den
zitierten Texten erleichtert wird. Neben dem vollstindigen Gesetzestext des neuen
UWG von 1988 wird unter jedem Artikel auch die Fassung des UWG von 1943 sowie
die entsprechende Stelle im Entwurf des Bundesrates und der weiteren Materialien
auszugsweise angefithrt. Der Anhang enthidlt die wichtigsten Nebenerlasse zum
UWG, wie zum Beispiel die Preisbekanntgabeverordnung und die Ausverkaufsver-
ordnung sowie die einschldgigen Bestimmungen aus anderen Bundesgesetzen wie
das IPRG, das Bundesgesetz iiber den Bundeszivilprozess, die PVUe etc. Beacht-
lich ist, dass der vorliegende Band in der Schriftenreihe der CEDIDAC gleichzeitig
in franzdsischer (Band 12) und deutscher Fassung erscheint. Dem Herausgeber
und seinen Mitarbeitern muss der Praktiker fiir diese hervorragende und niitzliche
Arbeit dankbar sein.

Christian Englert

Biihring, Manfred: Gebrauchsmustergesetz, Kommentar, 3., neubearbeitete Auf-
lage, Carl Heymanns Verlag, Koln, 1989. XV, 433 Seiten. Plastik DM 120.-

Das am 1. Januar 1987 in Kraft getretene «Gesetz zur Anderung des Gebrauchs-
mustergesetzes», das dieser Neubearbeitung des Kommentars zugrundeliegt, hat
das attraktive, weil schnelle und preisgiinstige Schutzrecht «Gebrauchsmuster»
noch attraktiver gemacht:

1. Schaltungen an Arbeitsgerdten und Gebrauchsgegenstdnden sind jetzt schutz-
fahig.

2. Die Gbm-Hilfsanmeldung ist weggefallen. An ihre Stelle tritt eine elegante «An-
meldetag-Beanspruchungslosung». Der Anmelder kann fiir sein Gbm den An-
meldetag seiner schon bestehenden Patentanmeldung in Anspruch nehmen.

3. Das Prinzip der «inneren» Prioritit gilt jetzt auch fiir Gebrauchsmuster.
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4. Auch fiir das Gbm raumt das DPA jetzt die Moglichkeit der Recherche nach dem
Stand der Technik ein.

5. Ubertragung bricht nicht mehr Lizenz; das Risiko des Lizenznehmers wird da-
durch berechenbar.

6. Die Schutzdauer kann um weitere zwei auf nunmehr acht Jahre verlangert werden.

Dartiber hinaus enthalt das Gesetz auf der Grundlage der bisherigen Rechts-
praxis fir verschiedene Sachverhalte ausdriickliche Regelungen und Klarstellungen.

Die Bedeutung des deutschen Gebrauchsmustergesetzes rechtfertigt nach dieser
bedeutenden Novellierung erst recht einen eigenstdndigen Kommentar,

Dr. Rainer Schulte, Mitglied der Beschwerdekammern des Europédischen Patent-
amts, Richter am Bundespatentgericht: Patent- und Musterrecht, Textausgabe,
3., aktualisierte und erweiterte Auflage, Carl Heymanns Verlag, Koln, 1989. VI,
266 Seiten. Kunststoff DM 48.-.

Die beliebte, griffige Textausgabe zum Patentrecht ist auf den neuesten Stand ge-
bracht und um das Musterrecht erweitert worden. Die neue Ausgabe bietet dem
Praktiker samtliche Gesetzestexte auf dem Gebiet des Patent-, Gebrauchsmuster-,
Geschmacksmuster-, Schriftzeichen-, Topografie- und Halbleiterschutzrechts in
iibersichtlicher Form. Durch geschickte Druckordnung wurde der bisherige Um-
fang beibehalten, so dass trotz der Neuaufnahme des Musterrechts ein schmaler,
handlicher Band zur Verfiigung steht, der alles enthélt, was man im Verfahren vor
dem DPA und den Gerichten benétigt.

Die 3. Auflage der Textausgabe enthédlt wie bisher samtliche gesetzlichen Vor-
schriften auf folgenden Gebieten:

Patentrecht: (PatG 1981, IntPatUG, PPatG)

Verfahrensrecht: (DPAV, PatAnmV, WahrnV. ErfBenV, StdTV, EuroUbsV,
RollenV)

Kostenrecht: (PatGebG, VerwKostV, GebZahlV, BeiordnungsG, Erstat-
tungsG)

Internationales Recht: (PVU, Budapester Vertrag)

Neu aufgenommen sind:

Gebrauchsmusterrecht

Gebrauchsmustergesetz 1987 und 1968
Gebrauchsmusterdnderungsgesetz 1986
Gebrauchsmusteranmeldeverordnung

Gesetz iiber den Schutz der Topografien (Halbleiterschutzgesetz)
Halbleiterschutzanmeldeverordnung
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Geschmacksmusterrecht

Geschmacksmustergesetz 1988
Schriftzeichengesetz
Musteranmeldeverordnung
Musterregisterverordnung



